FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO WINEXPLORER.CL

Santiago, 6 de septiembre de 2011.
VISTOS:

1. El correo electronico de fecha 3 de diciembre de 2010, por el cual Nic Chile comunica que en el
conilicto por la inscripeidn del nombre de dominio WINEXPLORER.CL se ha designado como arbitro
al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electronico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 3 de diciembre de 2010, en
el que se adjunta oficio N°13228.

3. El oficio OF13228 fecha 3 de diciembre de 2010, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre don Didier Debono, como primer solicitante y como segundo solicitante
Viila Concha y Toro S.A., representada por Sargent & Krahn, que rola a fojas 3 del expediente.

4, La individualizacién de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. - Laresolucion de fojas 6 de fecha 7 de diciembre de 2010, donde el suscrito acepta la designacién
de arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envid con esta misma fecha, como consta en el ¢jemplar de la misma por correo electronico a Nic Chile
v a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacién del ntmero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 9 de
diciembre de 2010, por correo certificado.

7. - Correo electronico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 9 de diciembre de 2010, de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 5 de enero de 2011, en la que
constan las firmas del sefior Didier Debono como primer solicitante y de dofia Marfa Josefina Mora
Arias en representacion de Vifia Concha y Toro S.A., como segundo solicitante; y la del drbitro, la que
fue despachada con esta misma fecha por correo electrénico, tal como consta a fojas 12 del expediente.




9. Escrito que rola a fojas 14 y siguientes presentados con fecha 5 de enero de 2011 por don Juan
Cristébal Gumucio Schonthaler en representaciéon de Vifia Concha y Toro S.A. como segundo
solicitante, con el que asume patrocinio y poder, acompafia documentos con citacion, y delega poder a
dona Maria Joselina Mora Arias para actuar en autos.

10.  Escrito que rola a fojas 28 y siguientes presentados con fecha 18 de enero de 2011, por el sefior
Didier Debono, con el que hace presentacion de argumentos y pruebas para defender su mejor derecho
sobre el nombre de dominio WINEXPLORER.CL.

11.  Escrito que rola a fojas 43 y siguientes presentados con fecha 19 de enero de 2011 por dofia
Maria Luisa Valdés Steeves, en representacién de Vifia Concha y Toro S.A., con el que presenta
demanda arbitral por la asignacion del dominio WINEXPLORER.CL, acompafia documentos con
citacion y asume patrocinio y delega poder.

12.  Resolucién que rola a fojas 98 de autos de fecha 25 de marzo de 2011, con el que se dio traslado
a la documentacion presentada por las partes.

13.  Escrito que rola a fojas 99 y siguientes presentados por dofia Maria Josefina Mora Arias en
representacion de Vifia Concha y Toro S.A., con el que contesta el traslado de los documentos
presentados por el primer solicitante.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacidn y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacién; y que este juez arbiiro ha sido investido con las calidades de "arbitrador"”, segin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacién NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil.

iL. Que a la audiencia del dia 5 de enero de 2011 a las 17:30 hrs., fijada en la resolucidn que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
asistieron el sefior Didier Debono como primer solicitante y dofla Maria Josefina Mora en
representacion del segundo solicitante, Vifia Conchay Toro S.A.

HI.  Que con fecha 18 de enero de 2011, don Didier Debono presentd argumentos en los que sefiala
que su profesion es la de cnblogo y expone sus argumentos por el litigio del dominio
WINEXPLORER.CL, el que surgié del nombre de la Sociedad de Profesionales Didier Debono y
Compaiiia Limitada o Winexplorer Limitada cuya publicacién en el Diario Oficial es aportada como
prueba y rola a fojas 31 de autos. Que esta sociedad presta asesoria vitivinicola en empresas chilenas y




argentinas. Que el Sr. Dibier argumenta que el dominio WINEXPLORER.CL no es una marca, sino un
nombre de dominio que usa como correo electronico. Que este dominio siempre estuvo vacante y que
antes de solicitarlo averigué en la Web y solamente aparecia “winexplorer.it” que corresponde a una
tienda de vinos en Italia. Que durante el proceso de conciliacién previo a este juicio, se comunico con el
Sr. José Ignacio Judrez (representante de la Vifla Concha y Toro S.A.) v la manifesto su intension de
flevar a cabo un acuerdo de que Vifia Concha y Toro lo dejara usar el nombre de dominio como correo
electrénico y a cambio el Sr. Dibier se comprometia a no usar este nombre como pagina Web. Que
luego de haberles propuesto el acuerdo mencionado traté de contactar al Sr. José Ignacio Judrez en
varias oportunidades para obtener alguna respuesta de Vifia Concha y Toro, pero nunca la obtuvo. Que
en su calidad de primer solicitante y actuando de buena fe en todas las actuaciones que ha Hevado en
relacién con este litigio, solicita que en base a los argumentos antes expuestos v los documentos
presentados como prueba se reconozea su mejor derecho sobre el dominio WINEXPLORER.CL.

IV.  Que con fecha 19 de enero de 2011, dofia Maria Luisa Valdés abogado del estudio Sargent &
Krahn presento escrito en representacion de Vifia Concha y Toro S.A., por la asignacidén del nombre de
dominio WINEXPLORER.CL. Que argumenta en su escrito, que su representada fue fundada en 1883
por don Melchor Concha y Tore y don Ramoén Subercaseaux Mercado, con cepas originarias de
Bordeux, Francia. Que dicha empresa tuvo caracter de negocio familiar hasta el afio 1921, afio en que la
familia Concha decidi6 transformarla en Sociedad Andénima y emiti6 acciones entre los miembros de su
familia. Que en 1933 estas acciones se comenzaron a transar en la Bolsa de Comercio de Santiago y
desde octubre del 1994 se transan en la Bolsa de Nueva York. Que su mandante cuenta con diversos
vifiedos y bodegas para la produccion de sus vinos y que uno de los mas importantes se encuentra
ubicado en el Valle de Rapel, el que gracias a sus condiciones climdticas y de suelo permiten el cultivo
de una amplia variedad de cepas, junto con otros vifiedos como en el Valle del Limari, Casablanca,
Maipo, Colchagua, Curicé y Maule, con mas de un siglo de tradicién en el cultivo de las uvas y la
~ produccion de vinos. Que Vifia Concha y Toro es actualmente una compaiiia que opera con sus propios
vifiedos, sus propias plantas de vinificacion y de embotellamiento, v que es poseedora de una extensa
red de distribucidon de vinos en Chile y es la vifia con mayor participacion en el mercado nacional y el
mayor exportador de vino chileno tanto en volumen como en ingresos.

V. Que dofia Maria Luisa Valdés explica que en los tltimos afios la industria vitivinicola se ha
convertido en un mercado competitivo con un mayor nimero de actores, exigencias y con el gran
desafio de captar la atenciéon del consumidor, por lo que el marketing se ha convertido en una
herramienta clave para el éxito de las empresas vitivinicolas, las que han debido dar énfasis a la
diversificacién de sus productos, posicionamiento de marcas y creacion de estrategias de distribucion,
precios, publicidad y promocién. Que Vifia Concha y Toro ha jugado un papel importante en el
desarrollo de este mercado ya que ha sido uno de los lideres en la creacién de marcas conquistando estos
segmentos del mismo y adquiriendo precedencia en ellos con productos de diferentes identidades, que a
este respecto destaca lo realizado por su mandante con sus reconocidos vinos de cepa pinot noir
“Explorer” y de la cepa Chardonay “Xplorardor” que forman parte de Vifia Concha y Toro a partir del
afio 2003, cuando su mandante lanz6 al mercado esta nueva linea de vinos orientada al segmento
Premiun. Que desde el comienzo estos vinos gozaron de gran reconocimiento en Chile, lo que se vio
reforzado por la fuerte estrategia de marketing emprendida por Vifia Concha y Toro y su importante
difusién medidtica a través de radios, revistas e Internet, fama que dificilmente se podria desconocer.




VI.  Que la abogada representante de Vifia Concha y Toro S.A., argumenta que seria perjudicial para
su mandante, el que un tercero pretenda ser titular de un nombre de dominio que se forma en base a una
expresién que tiene registrada a su nombre como marca comercial como lo son “Explorer” y
*Xplorador™ anteponiendo la palabra Wine, vocablo inglés para la palabra vino es precisamente un vino
lo que su mandante distingue con su marca EXPLORER, por lo que resulta evidente que el dominio
WINEXPLORER.CL inducird a error y confusion a los usuarios de Internet v consumidores en general.
Que su representada cuenta con numerosas marcas comerciales, llegando a diferentes sectores del
mercado y protegiendo sus inversiones y que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial INAPI, las que corresponden o se estructuran en base a la expresién
“EXPLORER?”, tales como “EXPLORER” Registro N°882.322, clase 33; “XPLORADOR” N°617.881,
clase 33, cuyos registros de la Inapi rolan a fojas 61 y 62 del expediente. Que en sintesis, las
expresiones “CXPLORER y “XPLORADOR” son marcas creadas, promocionadas y utilizadas por su
cliente, ocasionando un grave perjuicio el que un tercero las usara. Que ademads, cuenta con la titularidad
de los dominios EXPLORER.CL y XPLORADOR.CI, segun consta a fojas 63 y 64 del expediente.

VI,  Que la abogada Marfa Luisa Valdés se refiere en su escrito, que de los nombres de dominio,
marcas y vinos Explorer de que es duefia su mandante, se desprende claramente que es Viiia Concha y
Toro S.A. quien se identifica y es reconocida por este signo, por los usuarios de Internet v consumidores
en general. Que de esta manera el dominio en disputa WINEXPLORER.CL aparece como una simple y
l6gica extension de los dominios y marcas comerciales de su mandante.

VIIL.  Que evacuado el traslado de los documentos presentados por las partes, dofia Maria Josefina
Moras Arias, abogado en representacion de Vifia Concha y Toro S.A., contesta a la demanda presentada
por don Diedier Debono como primer solicitante, y hace presente la debilidad de los argumentos de la
contraparte, sefialando como fundamento su supuesto mejor derecho el principio “first come, first
served”. Que este criterio tiene aplicacion uUnicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes
puede acreditar un mejor derecho, lo que en el caso de autos no resulta procedente, ya que su mandante
ha acompafiado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posicion. Que el simple
hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar dicho principio bajo ningtn punto de vista
libera a la contraria de la carga de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. Que resulta
obvio que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio WINEXPLORER.CI. podria verse
inducido a un engafio en cuanto a la procedencia de los bienes allf publicitados. Que estiman que el
mejor derecho de Vifia Concha y Toro S.A. respecto del dominio en conflicto se encuentra ampliamente
acreditado en autos.

IX.  Que trascurrido el plazo para contestar a los antecedentes presentados por el representante de
Vifla Concha y Toro S.A., el primer solicitante no hizo presentacién alguna para defender su mejor
derecho sobre ¢l dominio WINEXPLORER.CL.

X. Que a juicio de este arbitro, el segundo solicitante ha acreditado en autos su mejor derecho sobre
el nombre de dominio en conflicto por ser titular de los dominios EXPLORER.CL ¥y
XPLORARDOR.CL que son muy semejantes y potencialmente confundibles con
WINEXPLORERE.CL. Que ademas su famosa marca de vinos Premium EXPLORER y XPLORER es




también un titulo que fundamenta su pretensién y que el propio primer solicitante asi lo reconoce al
haber tratado de llegar a un acuerdo con los representantes de Vifia Concha y Toro S.A_, en las etapas de
conciliacion previas a este arbitraje, como lo declara en su escrito de fecha 18 de enero de 2011 de fojas
29 de autos.

XI.  Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes, v la
ponderacion de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la
recta razén, el criterio racional puesto en juicio, el sentido comin y la recta intencion, han permitido a
este arbitro alcanzar la conviceion necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio
WINEXPLORER.CL

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominic WINEXPLORER.CL, pedida por Vifia Concha y
Toro S.A.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio WINEXPLORER.CL, pedida por don Didier
Debono.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha.

fro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nifiez y
dofia Paulina Brantes Gonzédlez, domiciliadas para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, Las
Condes.
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