FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<TORO-BRAVO.CL>

- Rol 5865 -
Santiago, siete de agosto de dos mil seis.
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF05865, de fecha 17 de abril de 2006, el
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile -NIC
Chile-, notificé al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de inscripcion del nombre de dominio <TORO-BRAVO.CL>.

SEGUNDO: Que el suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y jur6é desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual
fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa: ALLIED
MARITIME AND TRADING CHILE S. A. (GERENCIA COMERCIAL), Rut 99.507.430-3, correos
electronicos  allied@allied.cl, patricio.matus@allied.cl, pmatus@terra.cl,
contacto administrativo Patricio Matus Miranda, direccion postal Luis Thayer
Ojeda N° 0180, oficina 308, Providencia, Santiago y como segundo solicitante
VINA CONCHA Y TORO S. A., Rut 90.227.000-0, representada por el estudio juridico
SARGENT & KRAHN, correos electroénicos, cadmin@weekmark.cl,
ctecnico@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl, contacto administrativo Sandra
Seguel, direccién postal Avenida Andrés Bello N° 2.711, oficina 1.701, Santiago.

CUARTO: Que, se cité a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia viernes 28 de abril de 2006, a las 09:00 horas en la
sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante
los dominios en cuestion en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, la referida audiencia se celebro con la asistencia de don JAMES
BLACK, en representacion del segundo solicitante, esto es, VINA CONCHA Y TORO S.
A., Rut 90.227.000-0, representada por el estudio juridico SARGENT & KRAHN, y en
rebeldia del primer solicitante del nombre de dominio, acordandose las Bases del
Procedimiento Arbitral. Llamadas las partes a conciliacion, ésta no se produjo,
por la rebeldia antes resefiada.



SEXTO: Que, a fojas 21, con fecha 03 de mayo del afio 2006, se declaro abierto
el Periodo de Planteamientos por el término de diez dias habiles y se notificaron
al primer solicitante el acta de comparendo y las Bases del Procedimiento
respectivas.

SEPTIMO: Que, a fojas 22, con fecha 17 de mayo de 2006, don JORGE CARO
CORDERO, €en representacién del segundo solicitante, ya individualizado, presenté
escrito de mejor derecho sefialando que el nombre de dominio <TORO-BRAVO.CL>
debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de
derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, su representada fue fundada el afio 1883, por don Melchor Concha y Toro
y don Ramon Subercaseaux Mercado, manteniendo la empresa caracter familiar
hasta el afio 1921, en el que la familia Concha decidié transformarla en Sociedad
Andénima y emitiéo acciones entre los miembros de la familia, en 1933, estas
acciones comenzaron a transarse en la Bolsa de Comercio de Santiago, y desde
octubre del afio 1994, éstas se transan el la Bolsa de Nueva York, iniciAndose a
partir del afio 1991 un vasto plan de inversiones, renovacion tecnoldgica, el
desarrollo de nuevas lineas de vinos y la compra de terrenos con el objetivo de
consolidar la produccidn de vinos de alta calidad.

b. Que, su representada se encuentra ubicada en Avenida Virginia Subercaseaux
N° 210, en la comuna de Pirque, en la ciudad de Santiago, que sus principales
vifiedos se encuentran en el Valle del Maipu, siendo uno de ellos el de pirque,
lugar en el que también se ubica una de sus mas importantes bodegas.

c. Sefiala que su representada tiene mas de un siglo de tradicion en el cultivo de
las uvas y la produccion de vinos, siendo actualmente una compafiia que opera
con sus propios vifiledos, sus plantas de vinificacion y de embotellamiento,
poseyendo la mas extensa red de distribucion de vinos en Chile y que es la vifia
con mayor participacion en el mercado nacional, siendo - ademas-, el mayor
exportador de vino chileno tanto en volumen como en ingresos.

d. Que, en los ultimos afios la industria vitivinicola se ha convertido en un
mercado especialmente competitivo, por lo que el marketing se ha convertido en
una herramienta clave para el éxito de las empresas de ese rubro, las que han
debido dar énfasis a la diversificacién de sus productos posicionando las marcas y
creando adecuadas estrategias de distribucion, precios, publicidad y promocion,
en lo cual su representada ha jugado un papel muy importante, pues ha sido lider
en la creacion de marcas, conquistando de esa forma nuevos segmentos de



mercados, teniendo presencia en los distintos segmentos, con productos de
diferentes identidades, desde vinos de calidad Premium a vinos populares, por lo
que su mandante no es indiferente ante la situacién de que un tercero pretenda
obtener provecho de esta afamada marca, confundiendo a los consumidores y al
mercado en general, al solicitar un nombre de dominio que es manifiestamente
similar a su nombre y se vincula de manera directa al su rubro, el vino.

e. Que su representada cuenta con los siguientes registros marcarios
relacionados:

- TORO, Registro N° 734.826, para la clase 31.

- TORO, Registro N° 752.600, para la clase 29, 30 y 32.

- VINA CONCHA Y TORO, Registro N° 734.114, para la clase 29, 30 y 31.

- VINA CONCHA Y TORO, Registro N° 499.148, para la clase 33.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 470.109, para la clase 33.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 622.188, para la clase 42.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 739.277, para la clase 22.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 648.142, para la clase 34.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 739.276, para la clase 23.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 648.140, para la clase 41.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 739.280, para la clase 17.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 739.290, para la clase 2.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 739.291, para la clase 1.

- CONCHA Y TORO, Registro N° 740.517, para la clase 5.

- VINA CONCHA Y TORO LATE HARVEST, Registro N° 499.148, para la clase 33.
- CONCHA Y TORO EL GRANDIOSO, Registro N° 660.173, para la clase 33.

- LOS NOBLES CEPAJES DE CONCHA Y TORO, Registro N° 690.038, para la clase 16,
33y 35.

- VINO FAMILIAR CONCHA Y TORO, Registro N° 697.650, para la clase 33.

- CONCHA Y TORO EL ARTE DEL VINO, Registro N° 732.158, para la clase 33.

f. Que, el signo solicitado como nombre de dominio “toro-bravo”, se relaciona no
sélo con la razén social de su mandante, toda vez, que la expresion sobre la cual
se estructura el signo solicitado -TORO- es totalmente idéntica, tanto gréafica,
fonética como conceptualmente al vocablo que forma la razon social de su
mandante.

g. Que, lo anterior, es de suma importancia en cuanto a la percepciéon del
publico consumidor, por cuanto éste tiende normalmente a individualizar los
productos o servicios por la primera parte de su expresion, y no por la segunda.
Por ello, al utilizar la expresion “TORO” conocida y asociada a los vinos de la



VINA CONCHA Y TORO, es razonable y de toda ldgica que los usuarios de Internet
tiendan a pensar que se trata de un sitio donde se promocionan productos de su
representada. Mas aun cuando se le agrega la expresion “BRAVO” en atencién a
la fuerte propaganda e intervencion publicitaria que afio a afio realiza su
representada.

h. Que, como es sabido, su historia y traicion han convertido a VINA CONCHA Y
TORO en la principal vifia del pais, constituyendo el signo en conflicto parte
importante de una marca notoria y famosa como lo es “CONCHA Y TORO” y “VINA
CONCHA Y TORQO”, y por tanto goza de la esencial proteccion que le otorga la ley
y que les ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia.

i. Que, por lo anterior, resulta evidente el perjuicio que se irrogaria a su
mandante de otorgarse dicho nombre de dominio, especialmente por el riesgo de
confusién del consumidor, porque es del todo l6gico que el publico entienda que
con dicho dominio se promocionan productos de la Vifia Concha y Toro.

Jj. Que, su representada, es titular de los siguientes nombres de dominio en
Internet relacionados:

- barrioconchaytoro.cl

- conchaytoro.biz

- conchaytoro.cl

- conchaytorouk.com

- vinoconchaytoro.cl

- vinaconchaytoro.cl

Los nombres de dominio enumerados, son una muestra mas del mejor derecho de
su representante sobre el nombre de dominio en disputa.

k. Que, le es aplicable a la resolucion de este conflicto el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio.
En este sentido, cabe sefialar que en el derecho comparado, y por cierto en los
altimos afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y légica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero
de aspectos, caracteristicas y propoésitos con las marcas comerciales, de tal
entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la
funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen via Internet. En
definitiva, reiteramos que el propdsito de los nombres de dominio es la
identificacion adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los
productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por



su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo,
esto es, la distincién por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios
gue se transan en el mercado real.

I. Que le son aplicables los criterios reconocidos por la ICANN, la OMPI, y los
articulos 20, 21 y 22 del reglamento de NIC-CHILE

m. Que, la segunda solicitante sefiala que es aplicable a la resolucion del
presente conflicto el criterio de la creacion intelectual del signo pedido, por lo
que, es de toda logica y justicia que quien ha creado una denominacion sobre la
que se ha construido una de las mas grandes empresas vitivinicolas, en este caso
VINA CONCHA Y TORO S.A., conocida no s6lo dentro del ambito nacional sino en
el internacional, como seflalamos en la primera parte de esta representacion,
pueda amparar los signos que tienen fuertes probabilidades de confundirse con
cualquiera de sus marcas registradas y en especial con su nombre comercial. ES
evidente el interés de su representada en un signo tan similar a sus marcas, como
lo es “TORO-BRAVO”, ya que no olvidamos que los nombres de dominio han
dejado de ser sélo direcciones de Internet, cumpliendo diversas funciones como
identificadores del titular del mismo, de las actividades que realiza y de los
productos y servicios que comercializa. Por tanto, 16gico resulta evitar el registro
por parte de un tercero de un signo de las caracteristicas del nombre de dominio
en conflicto ya que podrias ser facilmente confundido por el pablico por un sitio
donde se informa y publicita la empresa, las vifias y sus productos, provocandose
un enorme dafio a la imagen corporativa de su representada.

n. Que, también sefiala que le aplicable a la resolucion del presente conflicto el
criterio de la notoriedad del signo pedido, el cual postula que le titular de un
nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama,
notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por el publico
que generalmente consume los productos y servicios a los cuales va dirigida, son
objeto de una especial proteccion, la que se amplia méas alla de los productos o
servicios cubiertos por la misma marca, e incluso se protege su propia
denominacion. Por ejemplo, nadie dudaria que la expresién Koka-Kola es una
mala imitaciéon de la marca de la misma pronunciacién Coca-Cola, y por lo
mismo, merece la proteccién del ordenamiento juridico. Incluso mas, las marcas
citadas con anterioridad alcanzan a ser marcas de “alto renombre” las cuales han
sido definidas como aquellas reconocidas por la mayoria de la poblacién. Por
tanto, es evidente que son merecedoras de una especial proteccién que se
amplia hasta la sola existencia de “posibilidad de confusién”. Evidentemente que
la aplicacion de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor
derecho sobre el nombre de dominio “toro-bravo.cl”



0. Que, sefiala que le aplicable también a la resolucion del presente conflicto el
Convenio de Paris, articulo 6 Bis. Esto implica que las marcas famosas y notorias,
como es el caso de VINA CONCHA Y TORO han de protegerse por los paises
miembros de la Unidn, toda vez que de su explotacion no autorizada se deriva,
por un lado la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por
otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y
servicios que no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria,
especialmente cuando se trata exactamente de los mismos productos y servicios.
A su vez, segun el articulo 8° del Convenio de Paris, los nombres con que son
conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier
otro pais miembro del Convenio. Pues “VINA CONCHA Y TORO” constituye el
nombre comercial, imagen coroporativa y “goodwill” de su mandante, VINA
CONCHA Y TORO S.A., para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos
y economicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe
gozar de proteccién.

p. Que, para probar sus asertos, acompafid los siguientes documentos, no
impugnados:

1.- Copia de documentos de www.nic.cl, en que da cuenta de la titularidad de su
mandante respecto de los nombres de dominio que posee en Internet.

2.- Copias simples de certificados de registros marcarios.

g. Finalmente solicita al tribunal se tenga por presentada demanda en juicio
arbitral en contra del primer solicitante, acogerla a tramitacion y, en definitiva,
asignar el nombre de dominio “toro-bravo.cl” a su mandante, con expresa
condenacion en costas.

OCTAVO: Que, a fojas 70, con fecha 1° de junio de 2006, el Tribunal tiene por
presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y se
declaré abierto el periodo de respuestas por el término de cinco dias habiles,
venciendo el dia 8 de junio del mismo afio. Apercibiéndose al primer solicitante
para que hiciera valer sus argumentos de mejor derecho en dicha instancia
procesal.

NOVENO: Que, a fojas 71, con fecha 16 de junio del afio 2006, el Tribunal
Arbitral resolvié citar a las partes a oir sentencia.


http://www.nic.cl/

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que el segundo solicitante “VINA
CONCHA Y TorO” es titular de los nombres de dominio “BARRIOCONCHAYTORO.CL”; *
CONCHAYTORO.BIZ”’; ““CONCHAYTORO.CL’”; ““CONCHAYTOROUK.COM”; “VINOCONCHAYTORO.CL”;
“VINACONCHAYTORO.CL”, asi como también de distintas marcas que contienen la
expresion “Toro”, tal como consta en las copias de los certificados de los
registros marcarios acompanados a estos autos y que no fueron objetados por la
contraria, por lo que parece de toda logica que ésta se haya opuesto a la
inscripcion del nombre de dominio que se disputa en autos, en razon de defender
sus legitimos derechos e intereses.

SEGUNDO: Que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada
una de las instancias del proceso y apercibido para que hiciera valer sus
argumentos de mejor derecho en el periodo de respuestas, el primer solicitante
ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus
argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuirsele cierta
responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral
ante arbitros arbitradores, no requerian ni siquiera el patrocinio de un abogado
y, que ademas, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa
de su posicién juridica no importaba al referidos solicitante incurrir en gasto
alguno.

TERCERO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal,
puede tenerse en cuenta por interpretacién analdgica, lo dispuesto por el
recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de
28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de politica de interés
general relativas a la aplicacion y a las funciones del dominio de primer nivel
«.eu», asi como los principios en materia de registro, Reglamento que en su
articulo 22 N° 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las
partes en un procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de
los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de
expertos podran considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones
de la parte contraria”.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las
partes.



RESUELVO:

Asignese el nombre de dominio <TORO-BRAVO.CL> al segundo solicitante, esto es,
VINA CONCHA Y TORO S. A., Rut 90.227.000-0, representada por el estudio juridico
SARGENT & KRAHN.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el
proceso.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo
solicitante antes de la audiencia de Conciliacién y fijacion de las Bases del
Procedimiento, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de
honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico para su inmediato
cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvio don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PaoLA DE LA PAz CIFUENTES MufNoz, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-
3.
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