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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

terruno.cl

Santiago, lunes quince de septiembre de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 19 de diciembre de 2007, la sociedad Terruno S.A., domiciliada en Av
San Miguel 3030, Talca, solicit6 la inscripcién del nombre de dominio “terruno.cl”.

Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2008, la sociedad Vifia Concha y Toro
S.A., sociedad de su giro, domiciliada en Nueva Tajamar 481, Torre Norte , Piso 159,
Edificio World Trade Center, representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliado en
Av. Andrés Bello N® 2711, Piso 199, Las Condes, Santiago, solicitd igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “terruno.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo
a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1
de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N® 8817 de 20 de mayo de 2008 se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre la inscripcién del
referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las partes a
una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrid a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento senalada, s6lo el segundo solicitante, por lo que no hubo avenimiento,

segun consta en autos.
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En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N? 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 31 consta que sélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando
en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 36 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 38 y 44 las partes evacuaron el respectivo traslado.

A fs. 46, se tuvo por evacuado el traslado conferido y se recibié la causa a prueba
y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y
hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio
“terruno.cl”.

A fojas 132, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 19 de diciembre de 2007, la sociedad Terruno S.A.,
solicité la inscripcion del nombre de dominio “terruno.cl”. Que posteriormente, con fecha

14 de enero de 2008, la sociedad Vina Concha y Toro S.A., solicité igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “terruno.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo
a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1
de la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.
Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del
procedimiento senalada, s6lo el segundo solicitante, por lo que no hubo avenimiento,
segun consta en autos.
Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentaciéon para el Funcionamiento
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del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de diez concedidos
a las partes para que hicieran valer sus respectivos derechos y alegaciones, sélo el
segundo solicitante los hizo valer y al efecto expres6 que Vifa Concha y Toro S.A,, fue
fundada en el afio 1883, por don Melchor Concha y Toro y don Ramoén Subercaseaux
Mercado, con cepas originarias de Bordeaux, Francia. Que la empresa tuvo un caréacter
familiar hasta 1921, en que la familia Concha decidié transformarla en sociedad an6nima,
emitiendo acciones entre los miembros de la familia, las que se transarian en la Bolsa de
Nueva York desde octubre de 1994. Que desde 1991 se habria iniciado un vasto plan de
inversiones, que incluy6 renovacion tecnoldgica, desarrollo de nuevas lineas de vinos, y la
compra de terrenos con el objetivo de consolidar la produccion de vinos de alta calidad.
Que ademas en 1996, se habria consolidado la primera inversidn en el exterior Argentina.
Que cuenta con diversos vifiedos y bodegas para la produccién de sus vinos.

Agrega que entre los vinos mas destacados se encontraria “Terrunyo”, el cual seria
elaborado con las cepas mas finas del pais.

Finalmente afirma que seria la viiia con mayor participacion en el mercado nacional, el
mayor exportador de vino chileno, tanto en volumen como de ingresos.

Senala que ha sido lider en la creacion de marcas, conquistando de esa manera nuevos
segmentos de mercados, desde vinos de calidad Premium a vinos populares, por lo que
afirma, que seria gravisimo que un tercero pretenda ser titular de un nombre de dominio
que es casi idéntico al nombre de uno de sus vinos méas famosos y prestigiosos.

Expresa igualmente que es titular de los nombres de dominio “terrunyo.cl” vy
“terrunyo.com” y que es titular de la marca comercial “Terrunyo”, registro 570.892,
denominativa para la clase 33.

Que a continuacién senala que el primer solicitante s6lo ha tomado el nombre de su
famoso vino Terrunyo, y pedirlo como nombre de dominio, efectuando una minima
modificacion, la cual seria imperceptible para los usuarios de Internet. Que entre el
nombre de dominio en disputa y su marca la letra “y”, no seria suficiente para diferenciar

ambas expresiones.
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Senala a continuacion, que al ingresar al sitio www.terruno.cl, se aprecia que publicita un

restaurante y que existiria una logica relacién entre los productos y servicios que
desarrolla y comercializa y los servicios de restaurantes que pretende difundir la contraria.
Que esto haria que el riesgo de confusion de los cibernautas sea ain mayor.

Que a continuacién hace una descripcién de los nombres de dominio, su importancia.

Por ultimo cita los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio y de las normas del Convenio de Paris y de la Reglamentacion de Nic Chile
especificamente las normas relacionadas con la revocacion de nombres de dominios.
Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho
para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: El primer solicitante al evacuar el traslado conferido, expresa que la sociedad
Terruno S.A., fue constituida con fecha de 3 de mayo de 2007 y que parte de su objeto es
“construccion, instalacion, explotacion, arrendamiento y/o administracién de
establecimientos restaurante, bar y centro de eventos, o cualquiera clase de
establecimiento publico en donde se sirvan comidas preparadas y bebidas, alcohdlicas y
analcohdlicas, para ser consumidas en el mismo local o para llevar”.

Que en concordancia con dicho giro, habria iniciado actividades en el rubro gastronémico,
comprando un local en la ciudad de Talca e iniciando en el mes de mayo de 2007 los
trabajos de adaptacion de dicho inmueble para un restaurante, lo cual habria importado el
desembolso de una suma considerable de recursos. Que en el mes de octubre del afo
2007, se habria procedido a la inauguracion del restaurante “Terrufio”, el cual reivindica
los alimentos provenientes de la tierra, buscando rescatar las raices culinarias de la
Region.

Que para contribuir a la publicidad de dicho Restaurante, el 29 de mayo de 2007 se
inscribié en Nic Chile el dominio terrufio.cl y posteriormente, el 19 de diciembre de 2007,
se inscribe en Nic Chile el dominio terruno.cl, los cuales se relacionarian con su actividad
comercial, buscando el SLD en disputa, dar cuenta uUnicamente de las cualidades
gastronémicas de su negocio y en ningun caso, como lo sefalaria el segundo solicitante,
inducir a confusion respecto de los vinos comercializados por éste, y afirma que respecto

a una supuesta relacion comercial entre las partes, esta no existe y que ni siquiera tenia
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conocimiento de la existencia de esta marca de vinos. Sefiala ademas, que en su
restaurante “Terrufio”, se comercializan vinos producidos por distintas vifias y que su
fachada, no hace mencion alguna a la razon social del segundo solicitante, por lo que no
existiria la confusién que el nombre del “Restaurante” le produciria a los consumidores,
careciendo de sustento la afirmacién del segundo solicitante.

Expresa también que atendida las grandes inversiones hechas en el restaurante
“Terrufo”, quedaria claro el enorme perjuicio que le significaria que no se le asignara el
nombre de dominio en conflicto, ya que dice relacion con la identidad comercial de su
empresa, identidad que comienza a arraigarse en la Séptima Regién, que ha sido forjada
por medios licitos y que no habria actuado ni abusivamente, ni de mala fe como la
contraria ha afirmado.

Que a continuacion el primer solicitante se refiere al derecho y al efecto cita las normas
sobre revocacién de nombres de dominio contenidas en el reglamento de Nic Chile y
expresa que el nombre de dominio de autos se solicité y se hace uso de él, con el unico
objetivo de dar a conocer al publico la actividad econémica licita que ejerce. Agrega que
por lo mismo ha actuado de buena fe, con un interés legitimo, descartandose el supuesto
uso abusivo que haria del dominio terruno.cl.

Que ademas senala, que siendo las actividades econémicas de cada una de las partes
del juicio diferentes, no existiendo competencia entre ellas, mal podria su solicitud afectar
normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes o con
la ética mercantil.

Que, finalmente afirma que en virtud del principio “First Come First Served”, se le deberia
asignar el nombre de dominio en disputa “terruno.cl”.

CUARTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado conferido, sefiala que el
primer solicitante no comparecié a la audiencia de fijacibn de normas de fijacion de
procedimiento y que tampoco habria presentado dentro de la oportunidad procesal su
escrito de demanda de mejor derecho, lo que demostraria su desidia y falta de interés.
Ademas, que la prioridad del primer solicitante, no seria absoluta y que sélo seria
aplicable cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho.

Afirma, que la inactividad del primer solicitante seria renunciar a su peticién en su favor.
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QUINTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompand a los autos y sin
objecion de contrario: 1) Copia de escritura publica de constitucién de la sociedad
andénima “Terrufio S.A.”, de fecha 3 de mayo de 2007; 2) Copia de escritura publica de
sesion ordinaria de la sociedad an6nima “Terrufio S.A.”, de fecha 2 de noviembre de
2007; 3) Copia simple de publicacion en el Diario Oficial del extracto de escritura publica
de constitucion de la sociedad anénima “Terrufio S.A.”, de fecha 16 de mayo de 2007); 4)
Copia simple de formulario de inscripcion al Rol Unico tributario y/o Declaracién de inicio
de Actividades de la sociedad anénima “Terrufio”, de 15 de mayo de 2007; 5) Copia de
RUT de dicha sociedad, de fecha de emision 7 de junio de 2007; 6) Copia de informe N°
73, del Depto. de Organizaciones Comunitarias de la I. Municipalidad de Talca, acerca de
solicitud de Patente Restaurante Diurno y Nocturno y Alcoholes, de fecha 5 de junio de
2008; 7) Patentes de alcoholes para restaurante nocturno otorgada a Terrufio S.A. por la
I. Municipalidad de Talca; 8) Copia obtenida del sitio de Nic Chile del dominio de autos y
del dominio “terrufio.cl” a nombre del primer solicitante; 9) Copia del sitio web del diario
regional “El Maule”; 10) Ejemplares con publicidad de restaurante “Terruno” del diario “El
Centro” de Talca, de la “Guiagenda Talca 08” y de la revista “Gente’s” y 11) Copia de
diversos links del sitio web “terruno.cl”.

SEXTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acomparné a los autos y sin
objecion de contrario: 1) Copia de registro marcario N° 570.892, de la marca “terrunyo”; 2)
Copia de la pagina web de Nic Chile del nombre de dominio terrunyo.cl y de la pagina
ya.com, donde consta el registro a su nombre del dominio terrunyo.com; 3) Copia de la
busqueda de la expresiéon “Terrunyo” en el buscador “google.cl”; 4) Copia de la busqueda
de la expresién “Terrunyo restaurante” en el buscador “google.cl”; 5) Copia del sitio
chile.com, donde constarian las propiedades del vino “terrunyo”; 6) Copia del sitio
tiempolibrecultural.com, donde constarian la fama y notoriedad del vino “terrunyo”; 7)
Copias de folletos publicitarios; 8) Copia de etiqueta usada para identificar los productos
terrunyo; 9) Copia del catalogo de Vinos Chacalli 2006 y Vinos Paul Marie Mounier, de
octubre de 2001; 10) Copia de la busqueda de la expresién “Terrufio” y 11) Copia de la
busqueda del sitio planteadelvino.com, en que consta la fama y notoriedad lograda por el

vino “Terrunyo”.
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SEPTIMO: Que segln consta en autos el primer solicitante es la sociedad Terruno S.A.,
y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio “terruno” y le corresponde por lo
tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe
en el primer solicitante.

OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante s6lo aleg6 tener un mejor derecho y para
acreditarlo, acompano a los autos los documentos sefialados en el considerando sexto.
NOVENO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de
dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos sobre el nombre de uno
de sus productos, su vino “Terrunyo” se encuentra suficientemente protegido legalmente y
que igualmente, de las distintas otras marcas y nombres de dominios inscritos a su
nombre, se colige que esos son los “nombres” en general, que le interesan e identifican
sus productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en su
oportunidad a su nombre “terruno”.

Que el hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca y dominio de la
denominacion “Terrunyo”, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que se
asemejen a dicha palabra, ni impedir que terceros soliciten nombres de dominios que se
parezcan grafica o fonéticamente a dicha palabra.

DECIMO: Que no alteran lo expuesto la notoriedad o caracteristicas del producto vino que
lleva por nombre “Terrunyo”, ni que en el restaurante de propiedad del primer solicitante,
que se llama “Terrufio”, se vendan vinos, ya que tal relacién no es aplicable tratandose
en este tipo de conflictos, siendo propios en materia de propiedad industrial, mas aun si el
restaurante tiene un nombre distinto al nombre de dominio en disputa.

Que por lo mismo, atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre
propiedad industrial.

DECIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante mala fe del primer solicitante y el hecho que este ultimo no haya comparecido a
la audiencia de conciliacion y/o de fijacibn de normas de procedimiento o no haya
evacuado algun traslado, no significa que haya renunciado o se haya desistido de su
solicitud, ya que en nuestro sistema legal, éstas deben ser expresas, salvo excepciones



140

legales, cuyo no es el caso.

DECIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “terruno.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo
solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer
solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y siguientes del
Cédigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

l.- Que se asigna el nombre de dominio “terruno.cl” al primer solicitante esto es a la
sociedad Terruno S.A.

Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante Vifia Conchay Toro S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifiquesele la presente resolucion en su oportunidad, por correo electronico a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile, y devuélvansele
los antecedentes.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 30 —2008.



