Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio ttorres.cl
Oficio OF14740

VISTOS:

1.

Que con fecha 30 de abril de 2011, don JAVIER IGNACIO TORRES AYALA solicita
la inscripcién del nombre de dominio ttorres.cl. Posteriormente, con fecha 16 de
mayo de 2011, MIGUEL TORRES S.A., representado en calidad de contacto
administrativo por don MAX FEDERICO VILLASECA MOLINA, solicita igualmente la
inscripcion del mismo dominio ttorres.cl, quedando asi trabado el conflicto materia
de este arbitraje.

Que mediante Oficio OF14740, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 8 de agosto de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 17 de agosto de
2011, a las 10:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada.

Que con fecha 17 de agosto de 2011, se efectla el comparendo fijado para ese dia,
al que solo asiste don ALVARO SEBASTIAN AREVALO PARDO, quien exhibe
poder para representar al Segundo Solicitante, MIGUEL TORRES S.A., y acredita
haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro.
Asimismo, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes
por correo electronico.

Que con fecha 19 de agosto de 2011, el Segundo Solicitante, MIGUEL TORRES
S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante
resolucion de fecha 28 de octubre de 2011.

Que con fecha 24 de agosto de 2011, don ALVARO SEBASTIAN AREVALO
PARDO, en representacién del Segundo Solicitante, MIGUEL TORRES S.A.,
presenta demanda de asignacion del dominio ttorres.cl, sefialando que mas alla de
la génesis o naturaleza juridica que tienen los nombres de dominio, en la actualidad
presentan gran relevancia en el comercio, pues constituyen una forma de identificar,
promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos
a los consumidores en el mercado, siendo reconocidos como un “signo distintivo”
supra categoria doctrinaria que también agrupa a las marcas comerciales. Sin
embargo, los nombres de dominio son uUnicos y, como tales, sélo pueden ser
otorgados a un solicitante prestador, a diferencia de lo que ocurre en el ambito de
los registros marcarios, los que pueden ser concedidos a diversos titulares y no sélo
para clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza, sino también
dentro de una misma cuando los productos no dicen relacion entre si.



El Segundo Solicitante indica que la concesion del nombre de dominio ttorres.cl,
disputado por estas dos partes en conflicto en un Unico titular, se debe resolver
mediante las normas que pueden aplicarse para su resolucion. En este sentido, las
mas importantes se encuentran en las normas de los articulos 20 y siguientes de la
“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL”
de NIC Chile, ordenamiento local que encuentra como fuente las reglas establecidas
en la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Las normas UDPR
establecen con absoluta claridad la importancia del “mejor derecho” establecido a
favor de quien se presenta al mercado con un derecho preexistente, como es el
registro de una marca comercial, y es conocido en el comercio precisamente bajo
dicho signo distintivo. Asi, en caso de existencia de conflicto respecto de un nombre
de dominio, la asignacién se deberd hacer a quien demuestre tener un mejor
derecho sobre el mismo.

MIGUEL TORRES S.A. sostiene que si bien el Primer Solicitante, don JAVIER
IGNACIO TORRES AYALA, ha solicitado el presente nombre de dominio, que
coincide con su primer apellido, ello no constituye por si s6lo un argumento
suficiente para constituir un mejor derecho, por cuanto el Segundo Solicitante desde
su fundacion, esto es, a fines del siglo XIX, es conocido y comercia bajo el nombre
de MIGUEL TORRES S.A., cuestién que viene a equiparar, sino superar, dicho
argumento. A mayor abundamiento, la presente extension punto .CL, se encuentra
protegida en diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro pais, tal es
el caso del Convenio de Paris, Ley de la Republica desde 1991, y el cual en su
articulo 8° consagra la proteccion al nombre comercial de los nacionales de los
paises miembros, tal como ocurre en el caso de MIGUEL TORRES S.A., persona
juridica nacional de Espana.

Asimismo, afade el Segundo Solicitante, en el improbable evento de ser asignado el
nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, los consumidores que
eventualmente ingresen a esa pagina, lo haran pensando que acceden a un portal
que tiene directa relacion con MIGUEL TORRES S.A. y sus productos,
beneficiandose de su nombre comercial como, asimismo, de una marca comercial
notoria y famosa en el mundo, circunstancia que también transgrede los articulos 6
bis del mismo tratado internacional, como también lo establecido en el articulo 16
del acuerdo TRIPs de la Organizacion Mundial de Comercio, atendidas las razones
gue se exponen a continuacion.

MIGUEL TORRES S.A. es una empresa vinicola situada en Villafranca del Penadés.
Fundada en 1870 por Jaime Torres, actualmente es la bodega familiar con mayor
extensién de vifiedos de su propiedad en la Denominacion de Origen del Penedés.
En Chile, cuenta con la bodega MIGUEL TORRES CHILE vy, en Estados Unidos,
California, Marimar Torres fundd en 1986 MARIMAR ESTATE.

El Segundo Solicitante comercializa vinos de distintas variedades, asi como
brandies. Algunas de sus marcas son “VINA SOL”, “SANGRE DE TORO”, “DE
CASTA”, “CORONAS”, “ATRIUM” y “VINA ESMERALDA”. En brandies son
conocidas las marcas “TORRES 5” y “TORRES 10”, asi como el “TORRES 20”
premiado en dos ocasiones como mejor brandy del mundo. Sus vinos se exportan a



mas de 140 paises, logrando reconocimientos tales como “Mejor Bodega Europea
del Ano” de la revista americana WINE ENTHUSIAST, el ano 2006; “Wine
Personality of the Year’ a la Innovacion por la revista inglesa WINE
INTERNATIONAL, el afo 2005 y el “Premio Principe Felipe a la Excelencia
Empresarial”, el ano 2004, entre otros.

En Chile, MIGUEL TORRES S.A. se instalé en Curicé, en 1979, donde actualmente
cultivan en 640 hectareas Sauvignon blanc, Riesling, Gewurztraminer y Chardonnay
(para los vinos blancos) y Cabernet sauvignon (para los tintos y el rosado) y, en
menor escala, la Pinot noir, que contribuye a la cuvée de un vino espumoso brut.

Lo anterior, ha llevado al Segundo Solicitante a registrar dentro de nuestras
fronteras sus numerosas marcas comerciales, que constituyen una extension natural
de aquellas de las cuales goza en su pais de origen, Espafa, entre las cuales
destacan:

o “TORRES”, Registro N° 774.302 para distinguir “vinos, brandies, licores
y bebidas alcohdlicas en general comprendidas en la clase 33”.

J “GRAN TORRES”, Registro N°611.125 para distinguir “brandy, licores y
demas bebidas alcohdlicas comprendidas en la clase 33”.

J “TORRES RESERVA REAL”, Registro N° 643.832 para distinguir
“todos los productos de la clase 33”.

J “TORRE REAL”, Registro N° 643.833 para distinguir “todos los
productos de la clase 29”.

J “TORRE REAL”, Registro N° 672.372 para distinguir “todos los
productos de la clase 30”

Ademas, agrega el Segundo Solicitante, la marca comercial también se encuentra
inscrita como nombre de dominio en las extensiones correspondientes al pais de
origen de MIGUEL TORRES S.A., punto ES. Por consiguiente, resulta un paso
natural detentar dicho nombre de dominio, esta vez bajo la extensién local .CL, lo
que sin dudas evitaria que el publico consumidor se viera inducido a error 0 engafio
en torno a la procedencia empresarial de los mismos.

MIGUEL TORRES S.A. estima que el signo solicitado resulta idéntico a su marca
comercial y que se encuentra amparado a través del sistema registral marcario y de
nombres de dominio. Es decir, el nombre de dominio ttorres.cl en disputa resulta
idéntico a su registro marcario “TORRES” y a al nombre de dominio torres.es, por
lo que al Segundo Solicitante le resulta palmario el mejor derecho que le asiste a
MIGUEL TORRES S.A. en la obtencion del presente nombre de dominio.

Que con fecha 1 de septiembre de 2011, el Primer Solicitante, don JAVIER
IGNACIO TORRES AYALA, presenta demanda de asignacion del dominio



ttorres.cl, sefalando que el rubro al que se dedica es el de transporte de personal y
arriendo de vehiculos a empresas mineras, ya que esta muy ligado y enfocado a la
mineria en la Il Region de Chile y, mas especificamente, en la ciudad de
Antofagasta.

El Primer Solicitante asegura que nunca ha tenido la intencién de querer perjudicar
a terceros, en este caso a la VINA TORRES, y que nunca imagin6 que podia existir
un problema de este tipo por un dominio que estaba habilitado para poder tomarlo y
asi crear la pagina Web con la mayor tranquilidad posible.

Don JAVIER IGNACIO TORRES AYALA anade que en estos momentos, la pagina
esta en el sistema como ttorres.cl, donde es posible conocer todos los detalles e
informacion en que se esta utilizando el dominio en cuestion.

El Primer Solicitante insiste en recalcar que su rubro no son los vinos u otros
derivados de alcoholes que pueda tener algun parecido con los productos que
ofrece la vina MIGUEL TORRES S.A.

Don JAVIER IGNACIO TORRES AYALA considera ilégico y monopdlico que el
término o palabra "TORRES" no pueda ser usado como parte del logo o del
dominio, ya que en la Net, existen muchas empresas con similares terminologias
para este vocablo. En este sentido, el rubro al cual se dedica el Primer Solicitante es
totalmente diferente del que lleva a cabo el Segundo Solicitante y, por consiguiente,
estima que no podria ser perjudicial para éste, ya que lo establecido tanto en su
pagina Web, como los principios e ideales de su empresa, no tienen ningun vinculo
con MIGUEL TORRES S.A.

Que con fecha 28 de octubre de 2011, se provee la presentacion de fecha 24 de
agosto de 2011 hecha por don ALVARO SEBASTIAN AREVALO PARDO, en
representacion del Segundo Solicitante, MIGUEL TORRES S.A. A su vez, se provee
la presentacién del el Primer Solicitante, don JAVIER IGNACIO TORRES AYALA,
dandose traslado reciproco a las partes, lo que se notifica a ellas por correo
electrénico.

Que con fecha 25 de noviembre de 2011, se cita a las partes a oir sentencia,
resoluciéon que es notificada a éstas por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripciéon no contrarie las



10.

normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicaciéon de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron
son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, don JAVIER IGNACIO TORRES AYALA, indica que el
rubro al que se dedica es el del “transporte de personal y arriendo de vehiculos a
empresas mineras”, sefialando que estd muy ligado y enfocado a la mineria en la Il
Region y, mas especificamente, en la ciudad de Antofagasta.

Que, a su vez, el Primer Solicitante anade que actualmente la pagina ttorres.cl esta
activada, y en ella es posible conocer todos los detalles e informacidén en que se
esta utilizando el dominio en cuestion.

Que don JAVIER IGNACIO TORRES AYALA senala que el rubro al cual se dedica
es totalmente diferente del que lleva a cabo el Segundo Solicitante, a saber, “los
vinos u otros derivados de alcoholes” y, por consiguiente, estima que no podria ser
perjudicial para este ultimo, ya que lo establecido tanto en su pagina Web, como los
principios e ideales de su empresa, no tienen ningun vinculo con MIGUEL TORRES
S.A.

Que por ultimo, el Primer Solicitante dice que en la red puede apreciarse que
existen muchas empresas que incluyen la expresion “TORRES”.

Que el Segundo Solicitante, MIGUEL TORRES S.A., argumenta que es una
empresa vinicola situada en Villafranca del Penadés. Fundada en 1870 por Jaime
Torres, actualmente es la bodega familiar con mayor extensién de vifiedos de su
propiedad en la Denominacién de Origen del Penedés. En Chile, cuenta con la
bodega MIGUEL TORRES CHILE vy, en Estados Unidos, California, Marimar Torres
fund6 en 1986 MARIMAR ESTATE.

Que el Segundo Solicitante indica que comercializa vinos de distintas variedades,
asi como brandies. Agrega que algunas de sus marcas son “VINA SOL”,
“SANGRE DE TORO”, “DE CASTA”, “CORONAS”, “ATRIUM” y “VINA
ESMERALDA”. En brandies son conocidas las marcas “TORRES 5” y “TORRES
10”, asi como el “TORRES 20”. Sefala que sus vinos se exportan a mas de 140
paises, logrando reconocimientos tales como “Mejor Bodega Europea del Afo” de la
revista americana WINE ENTHUSIAST, el afio 2006; “Wine Personality of the Year’
a la Innovacion por la revista inglesa WINE INTERNATIONAL, el afio 2005 vy el
“Premio Principe Felipe a la Excelencia Empresarial”, el afo 2004, entre otros.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Que a través de la documentacion acompanada por el Segundo Solicitante, y no
objetada por el Primer Solicitante, MIGUEL TORRES S.A. ha acreditado ser titular de
las marcas comerciales “TORRES”, Registro N° 774.302 para distinguir “vinos,
brandies, licores y bebidas alcohdlicas en general comprendidas en la clase 33;
“GRAN TORRES”, Registro N° 611.125 para distinguir “brandy, licores y demas
bebidas alcohdlicas comprendidas en la clase 33”; “TORRES RESERVA REAL”,
Registro N° 643.832 para distinguir “todos los productos de la clase 33”; “TORRE
REAL”, Registro N° 643.833 para distinguir “todos los productos de la clase 297;
“TORRE REAL”, Registro N° 672.372 para distinguir “todos los productos de la
clase 30.”

Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha sefialado ser asignatario del nombre de
dominio torres.es.

Que MIGUEL TORRES S.A. estima que el signo solicitado resulta idéntico a su
marca comercial “TORRES” y a al nombre de dominio torres.es, por lo que le
resulta palmario el mejor derecho que le asiste al nombre de dominio en conflicto.

Que haciendo uso de sus facultades como arbitro arbitrador, este sentenciador ha
podido constatar en la pagina Web que opera el Primer Solicitante bajo el dominio
ttorres.cl, que ésta efectivamente es usada en relacién al “transporte y arriendo de
vehiculos”, especificamente en la Il Regién, tal como lo indica en su presentacion.
En efecto, puede apreciarse que el Primer Solicitante opera en el rubro mencionado
bajo el nombre “TRANSPORTES TORRES” o0 “TRANS TORRES”, explicandose de
esta forma el uso de la expresion “TTORRES” en el nombre de dominio pedido.

Que si bien el Primer Solicitante no tiene registrada como marca comercial la
expresion “TORRES” para ser usada en relaciéon a los servicios que presta, éste
esta haciendo un uso real y efectivo de la mencionada marca, al utilizarla para
identificar los servicios de “transporte y arriendo de vehiculos”, tal como ha podido
verificar este sentenciador en la pagina Web ttorres.cl. En consecuencia, puede
concluirse que el Primer Solicitante le esta dando un uso legitimo al nombre de
dominio ttorres.cl, que no afecta los derechos o intereses del Segundo Solicitante.

Que, en todo caso, la expresion “TORRES” corresponde al apellido del Primer
Solicitante. Al respecto, es necesario hacer presente ademas, que MIGUEL
TORRES S.A. no tiene derechos exclusivos ni excluyentes sobre la expresion
“TORRES”, al estar ella incluida en diversas marcas comercial de propiedad de
terceros, incluso en la misma clase 33.

Que, ademas, este sentenciador ha podido comprobar que el dominio torres.cl se
encuentra inscrito a nombre de don AARON JONATHAN FARCAS CAPETILLO
desde el 28 de marzo de 2006. Dicho dominio ha estado registrado en forma
continua desde el ano 1999, siempre a nombre de terceros ajenos a este juicio, sin
que en todos estos anos haya sido solicitado por MIGUEL TORRES S.A. Dicha
empresa tampoco ha interpuesto solicitudes competitivas cuando el dominio ha sido



18.

19.

20.

21.

22.

23.

solicitado por terceros, ni menos ha iniciado demandas de revocacién en contra del
dominio cuando ha sido asignado.

Que ademaéas del dominio torres.cl antes mencionado, este arbitro también ha
comprobado que se encuentran actualmente asignados a terceros numerosos otros
nombres de dominio que incluyen la expresion “TORRES”. Entre otros, se encuentran
inscritos los dominios etorres.cl a nombre de don EDUARDO ESTEBAN TORRES
VILUGRON, gtorres.cl a nombre de don GABRIEL TORRES SALAZAR, rtorres.cl
a nombre de RODRIGO TORRES, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS
E.LR.L. En consecuencia, si ya coexisten los nombres de dominio antes
individualizados a nombre de terceros, con las marcas comerciales de propiedad de
MIGUEL TORRES S.A., este sentenciador no ve impedimento alguno para que
también lo haga el nombre de dominio ttorres.cl de autos pedido por don JAVIER
IGNACIO TORRES AYALA.

Que en atencion a lo anteriormente expuesto, a este arbitro no le parece consecuente
la actitud del Segundo Solicitante de presentar una solicitud competitiva en contra del
dominio de autos, en circunstancias que jamas ha tomado accién alguna frente al
dominio torres.cl, el cual corresponde en forma exacta a su marca comercial
“TORRES”, ni en contra de los otros nombres de dominio etorres.cl, gtorres.cl y
rtorres.cl, todos conformados por una letra inicial y la expresion “TORRES”.

Que, por otro lado, dado que los rubros de las partes en este juicio arbitral
efectivamente son distintos y no relacionados, este arbitro no ve cémo podrian ser
inducidos los usuarios de Internet o consumidores en general a error o confusion si
el dominio ttorres.cl de autos le es asignado al Primer Solicitante.

Que, a mayor abundamiento, don JAVIER IGNACIO TORRES AYALA pidi6 el
nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el
principio “first come, first served”, principio que sumado a los otros antecedentes
mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al
dominio ttorres.cl.

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos
valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia
y equidad, es que este arbitro ha llegado a la conviccién de que a don JAVIER
IGNACIO TORRES AYALA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio ttorres.cl al Primer Solicitante, don JAVIER IGNACIO
TORRES AYALA, RUT N? 16.224.849-9.



Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofa Alicia Medel Acufa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 8 de agosto de 2012.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acufa
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6



