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MAT: Asignacion de nombre de dominio “trios.cl”

Santfiago, catorce de agosto de dos mil seis.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF05144 de fecha 1 de septiembre de 2005,
el Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacion
como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripcion
del nombre de dominio *“trios.cl”; entre don Ernesto Ricardo
Decaer Solus y Vina Concha y Toro S.A., representada por Sargent
& Krahn;

2.- Que los nombres de dominio *.cl” se rigen en Chile conforme
a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado
“Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de
dominio .cl”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1
contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el
encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la
materia debatida, fundado en su calidad de *Arbitro Arbitrador”;
3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 7
de Septfiembre de 2005, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro
Arbitrador, jurdé desempenarlo fielmente y citdé a las partes a una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje
para el dia 28 de Septiembre de 2005 a las 11:00 horas en las
oficinas del Arbitro. Esta resolucién se notificd a las partes por carta
certificada, y via correo electrénico a los domicilios y direcciones
registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el
respectivo comparendo de fijacion de normas de procedimiento
se llevd a cabo el dia 28 de Septiembre de 2005, con la asistencia

de don Juan Francisco Reyes Taha, por Vina Concha y Toro como
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segundo solicitante, y en ausencia de la parte de don Ernesto
Ricardo Decker Solis como primer solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Vina Concha y Toro S.A., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“trios.cl”, fundado esenciamente en la importancia e
identificacion que tiene sobre la denominacion "trio", para lo cual
sostuvo y demostrd lo siguiente: a) La historia, trascendencia e
importancia de su representada Vina Concha y Toro; compania
con mas de 100 anos de existencia en el mercado vitivinicola
nacional, destacando diferentes hitos de su desarrollo; b) Que en
el ano 2004 lanza al mercado la linea de vinos “Trio”, comUnmente
conocidos como vinos ensamblajes, desarrollados por tfres de los
mas prestigiosos endlogos nacionales. Esta linea de vinos esta
compuesto por diferentes cepas fintas y blancas, tales como
Cabernet Sauvignon, Shiraz, Cabernet Franc, Merlot, Carmenere,
Chardonnay, Pinot Grigio y Pinot Blanc; c¢) Que el desarrollo
econdmico que ha significado la promocion y marketing de los
vinos “Trio” ha sido formidable, siendo en América Latina fodo un
suceso su lanzamiento. Al efecto, cita diferentes eventos y catas,
con criticas muy elogiosas de diferentes especialistas y medios, vy
un gran listado de galardones y premios obtenidos por la linea de
vinos “Trio” en diferentes paises; d) Cita también como de
relevancia el diseno de las etiquetas de la linea de vinos “Trio”, vy
varios premios obtenidos por su grdfica; e) Que los nombres de
dominio tienen por objeto la identificacion adecuada de su titular
con los productos y/o servicios que se transan en el mercado
virtual de la red Internet, y que por o mismo las marcas
comerciales constituyen un elemento esencial para relacionar al

nomibre de dominio con el titular de las mismas en el mercado real;
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d) Que siendo su representada titular del registro de la marca "Trio",
la que resulta casi idéntica al nombre de dominio solicitado, y de
adjudicdarsele este ultimo al primer solicitante, sucederia que los
usuarios de Internet, al ingresar a ese sitio, se enconfrarian con
informacion de una empresa distinta a la que promociona, segun
sus propios dichos, la linea de vinos "Trio", traduciéndose en un
perjuicio irreparable a su mandante. En este aspecto, reitera la
importancia de que el titular de las marcas comerciales tiene sobre
el nombre de dominio, en atencidén a la estrecha relacion entre
unos y otfros, cual seria este caso;

6.- Desde el punto de vista de los antecedentes de Derecho,
sostiene también la parte de Vina Concha y Toro S.A. que: a) El
nombre dominio es una “direccion electronica” o “denominacion”
por medio de la cual un usuario de Internet es conocido vy se
identifica dentro de ésta, de forma de que quien se identifique con
un nombre corresponda efectivamente a dicha entidad,
organizacion o empresa; b) Que debido al radical aumento de
usuarios de Internet han surgido conflictos, para cuya solucidon en
el derecho comparado y en nuestro pais se ha efectuado una
inmediata y légica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales, los que comparten un sinnUmero de
aspectos, caracteristicas y propdsitos. Que tanto la doctrina
extranjera como nacional ha considerado esta estrecha relacion, y
por ende la resolucion de los conflictos por asignacion de nombres
de dominio, debe ser resuelta, entre ofras consideraciones,
atendiendo a la fitularidad de registros marcarios para el signo
pedido como dominio; c) Que cabe tener presente la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio
(Uniform  Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) que

reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo
en cuestion, criterio recogido por los articulos 20, 21, y 22 del
Reglamento de NIC Chile, y que es aplicable a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos; d) Destaca los criterios de
comun aplicacion para la resolucion de los conflictos en este
mundo virtual, y que permiten dar una luz sobre este tema, tales
como: /i/ El criterio de la titularidad de las marca comerciales y su
relacion con los nombres de dominio, para cuyo efectos destaca
el dominio previo de su representada sobre la marca “Trio”,
citando el registro que detenta de la misma en Chile, bajo el N°
734.115, ademds de la titularidad sobre la misma marca en
variados paises. En este sentido, senala que el primer solicitante no
es titular de ningun registro marcario para el signo “Trio” u otro
similar o que se le parezca; /ii/ Senala a su favor también el criterio
de la creacion intelectual del signo pedido, por el cual al ser la
creadora de esa denominacion sobre la cual se ha construido un
prestigios vino, es de toda logica y justicia que se ampare a su
favor la proteccién; /iii/ Postula a su vez el criterio de la notoriedad
del signo pedido, por fratarse de un signo creado por ésta, al que
le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, por lo que le
corresponde el mejor derecho sobre el tantas veces referido
nombre de dominio; e) Cita también a su favor las Normas del
Convenio de Paris, especificamente las normas del Art.° 6 bis, sobre
proteccion de marcas notorias y famosas; y el Art.° 10 bis sobre
competencia desleal;

7.- La parte de Vina Concha y Toro S.A. concluye su
argumentacion sosteniendo que sobre la base de los argumentos
expuestos, en especial la fitularidad que le cabe sobre el signo
“Trio” como registro marcario, detenta un mejor derecho sobre el

nombre de dominio en conflicto. En respaldo de sus
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argumentaciones, acompana a su presentacion copias de
registros que dan cuenta de su fitularidad sobre la marca
comercial “Trio” , asi como propaganda que da cuenta del uso de
esa marca comercial;

8.- La parte de don Ernesto Ricardo Decaer Solus no hizo valer sus
pretensiones, como tampoco hizo valer sus derechos en las
posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral. Tampoco la parte
de Vina Concha y Toro S.A., presentd o acompand nuevos
antecedentes al proceso;

9.- Que habiéndose establecido conforme al procedimiento
acordado que las partes conjuntamente con las presentaciones
de la etapa de discusidon, deberdn acompanar y/o hacer valer
todos los antecedentes o medios probatorios que respalden sus
pretensiones, y atendido el tempo transcurrido, este Tribunal ha
resuelto omitir recibir la causa a pruebaq, y dictar derechamente
sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazado el primer
solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente
causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no
ha hecho presentacién alguna, ni menos ha acompanado en
autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor
derecho o desvirtuar la prueba acompanada por la parte de Vina
Concha vy Toro S.A.;

b)  Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de

causas framitadas en rebeldia del primer solicitante como es este
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caso. Precisamente, dicho principio se ampara en la buena fe que
existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de
modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando
las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan
derechos o intereses de similar valor;

c) Que también es un hecho indubitado que la denominacién
“Trio” bajo distintas formas de proteccion juridica o en sus formas
de tfransmision y publicidad al publico, |éase marca comercial y
nombre de dominio, es de propiedad y uso del segundo
solicitante, la que ha alcanzado un alto grado de notoriedad;

10.- Que precisamente, hechos expuestos por el segundo
solicitante, tales como la fama y notoriedad que ha alcanzado el
signo “Trio” para distinguir sus productos, y la cuasi identidad de
ambos signos, solo diferenciados por su cardcter plural o singular,
levan a la conclusion a este Arbitro que de adjudicdrsele el
nombre de dominio “trios.cl” al primer solicitante, necesariamente
provocard confusiones innecesarias a los consumidores, en caso
de coexistencia de los nombres de dominio “trio.cl” y “trios.cl”,
bajo distintos titulares;

11.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al
tratarse la denominacion “Trio” de un nombre distinfivo vy
caracteristico del segundo solicitante, resultaba esencialmente
relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por
medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la
buena fe de su solicitud, lo que no ocurrio.

12.- Que sin ofro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de
tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se
inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo
uso del mismo, o al menos de su parte mds relevante vy

caracteristica, y el sustento de su protecciéon a través de privilegios
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industriales (marca comercial), por un asunto de certeza juridica, lo
cual es coincidente con la legislacidon chilena, que otforga
preferencia al que inscribe primero como marca comercial un
nombre cualquiera, cuando dos o mds personas lo han estado
usando simultdneamente;

13- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las
facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe
ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador”, en cuanto
debe resolver en el senfido que la prudencia y la equidad le
indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige
este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios
que este Arbitro ha valorado la prueba acompafada por el
segundo solicitante para respaldar su pretension, credndose la
conviccion absoluta de que a este Ultimo corresponde el mejor
derecho sobre el nombre de dominio “trios.cl”;

14- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento
contempla en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion,
... de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que
el solicitante ... acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, el Art.
15 del Reglamento dispone expresamente que “Serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de
dominio.cl y los articulos 836 vy siguientes del Coddigo de

Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo
dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo Orgdnico de
Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “trios.cl” a la parte de Vina
Concha y Toro S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer
solicitante, don Ernesto Ricardo Decaer Solus;

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez
Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas
serdn pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el
proceso.

3.- Notifiguese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su nofificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a
su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su
archivo.

4- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Cododigo de
Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorizacion

de la misma los testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Alejandro Munoz Danesi Carmen Gloria Garcia Maragano
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