En Santiago de Chile, a 23 de abril de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15695 de fecha 29 de diciembre de 2011 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “calafatepuertomontt.cl”, designacion que acepté con fecha 30 de
diciembre de 2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile

por correo electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Banquetearia, Eventos y Comida Répida (Liliana Margoth
Gonzalez Ojeda), Rut 16.585.901-4, con domicilio en la ciudad de Puerto Montt, Gabriela
Mistral 113 de la comuna de Puerto Montt, correo electronico
calafategourmet(@gmail.com; 2) Cerveceria Austral S.A., Rut. 96.919.980-7,
representada por Sargent & Krahn, y en autos por la abogado dofia Maria Luisa Valdés
Steeves y el abogado don Alfredo Montaner Lewin, todos con domicilio en esta ciudad,
Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electronico

cadmin@sargent.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“calafatepuertomontt.cl.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 25 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral, con la inasistencia de Banquetearia, Eventos y Comida Répida (Liliana Margoth

Gonzalez Ojeda), a quien le fue notificada el acta segin consta a fojas 26 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de Banquetearia, Eventos y Comida Répida (Liliana Margoth
Gonzélez Ojeda).

Banquetearia, Eventos y Comida Répida (Liliana Margoth Gonzalez Ojeda) no presentd
planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en

conflicto.

[.5.2 Planteamientos de la Cerveceria Austral S.A. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 92 y siguientes que don Alfredo Montaner Lewin en representacion de la
Cerveceria Austral S.A. presentd escrito fundamentando su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos, sefialando el primer lugar una breve resefia histdrica a cerca
de la Cerveceria Austral S.A., y sefiala que entre sus cervezas mas connotadas se destacan
Austral, Patagonia y Calafate. Agrega que es titular, entre otras, de la marca comercial
“Calafate”, marca idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio
disputado, que su representada es una destacada y ampliamente posicionada empresa
dentro del mercado nacional como internacional. Sefiala que los usuarios podrian asociar
el nombre de dominio calafatemuertomontt.cl con una pagina web relativa a la venta o
promocién de la reconocida cerveza de marca calafate en la ciudad de Puerto Montt.
Agrega que su mandante es titular de los nombres de dominio cervezacalafate.cl y
calafateltda.cl., razén por la cual la confusion y error seria mayor, En cuanto a la

vinculacién entre el nombre de dominio solicitado y la marca, sefiala que existe una



evidente relacion y semejanza entre ambas y cita fallos sobre la materia. En cuanto a los
antecedentes de derecho, se refiere a la descripcion de los nombres de dominio y su
importancia y a los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de
dominio. Cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio, en cuanto es titular de la marca Calafate para distinguir sus
productos y cervezas en nuestro pais. A continuacion hace referencia a una serie de
normas que confirman el criterio sostenido anteriormente: ICANN, OMPI, NIC CHILE,
art. 20, 21 y 22 del Reglamento. Cita el criterio del legitimo interés sobre el nombre de
dominio en disputa, de identificar y distinguir sus cervezas Calafate. Cita el criterio de la
creacion intelectual del signo, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el Convenio
de Paris, el criterio de la identidad y el Uso efectivo en Internet. Concluye que es su
representada quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo Calafate en el
mercado nacional. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompafia los siguientes
documentos: Copia de los certificados de registro marcario individualizados, Copia de los
documentos de Nic Chile que dan cuenta de la titularidad de los dominios sefialados;
Impresion de la pagina web cervezaaustral.cl; Impresion del sitio web
mercuerioantofagastalc.; Impresion de sitio web radiopolar.com; Impresion de sitio web
tomocerveza.cl; Impresion de sitio web lider.cl; Impresion de sitio web
purabirria.blogspot.com; Copia de fallo arbitral promain.cl, santacruzmtb.cl y

vifiasdelmaipo.cl.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de Banquetearia, Eventos y Comida Rapida (Liliana Margoth Gonzélez
Ojeda).
Banquetearia, Eventos y Comida Rapida (Liliana Margoth Gonzalez Ojeda) no evacud

respuesta alguna a los argumentos expuestos por la Cerveceria Austral S.A.



1.6.2 Respuesta de Cerveceria Austral S.A. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 97 de autos que dofia Maria Josefina Mora Arias en representacion de
Cerveceria Austral S.A. hizo presente la falta de interés del primer solicitante y la no
aplicacion del principio “First come first served”. Ademds cita jurisprudencia. Se refiere

a la funcidn basica de los nombres de dominio.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 98 de autos, con fecha 29 de marzo de 2012, no existiendo diligencias pendientes,
se cito a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta

certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.I  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Banquetearia, Eventos y Comida
Répida (Liliana Margoth Gonzalez Ojeda) con fecha 23 de septiembre de 2011 solicit6 el
nombre de dominio “calafatepuertomontt.cl.cl”’. También, se encuentra acreditado en
autos, fojas 1, que Cerveceria Austral S.A. representada por Sargent & Krahn, lo solicitd

con fecha 12 de octubre de 2011.-

II.2  Que Banquetearia, Eventos y Comida Répida (Liliana Margoth Gonzalez Ojeda)
no fundamentd su mejor derecho para solicitar la asignacion del nombre de dominio en
disputa como tampoco contra argument6 los planteamientos esgrimidos por la Cerveceria
Austral S.A. representada por Sargent & Krahn, no manifestando ningtn interés por el

nombre de domino solicitado.

I3 Que la Cerveceria Austral S.A. fundamento6 su derecho en que entre sus cervezas
mas connotadas se destacan Austral, Patagonia y Calafate. Agrega que es titular de la

marca comercial “Calafate”, marca idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre



de dominio disputado, y que los usuarios podrian asociar el nombre de dominio
calafatemuertomontt.cl con una péagina web relativa a la venta o promocion de la
reconocida cerveza de marca calafate en la ciudad de Puerto Montt. Ademas sefala que
su mandante es titular de los nombres de dominio cervezacalafate.cl y calafateltda.cl.,
razon por la cual la confusidon y error seria mayor. En cuanto a la vinculacion entre el
nombre de dominio solicitado y la marca, sefiala que existe una evidente relacion y
semejanza entre ambas y cita fallos sobre la materia. En relacion a los antecedentes de
derecho, se refiere a la descripcion de los nombres de dominio y su importancia y a los
criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio. Cita el criterio
de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio, el
criterio de la creacion intelectual del signo, el criterio de la notoriedad del signo pedido,

el Convenio de Paris, el criterio de la identidad, el Uso efectivo en Internet.

II.4  Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por la
Cerveceria Austral S.A. consta que tiene registrada en Chile la marca “Calafate”, que si
bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado,
“calafatepuertomontt.cl.cl”, si es engafiosamente similar. Lo anterior, atendido que
efectivamente la marca “Calafate” es identifica al nombre de una de las cervezas que
produce la mencionada empresa, y se ha acreditado que es una marca publicamente
conocida, notoria y famosa. En cuanto al agregado “Puerto Montt”, en éste caso, no es un
elemento que le aporte u otorgue una distincion al nombre de dominio solicitado que la
permita diferenciar de la marca Calafate, ya que, evidentemente el elemento central del

dominio solicitado es la expresion “Calafate”.

II.5 Ademas de lo anterior debe considerarse que, segin se encuentra acreditado en
autos, y de acuerdo a lo sehalado anteriormente, se trata de una marca notoria y famosa,
de manera que de otorgarsele el nombre de dominio “calafatepuertomontt.cl.cl”,

engafiosamente similar a la marca “Calafate”, a quien no es titular de dicha marca, se



produciria confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los

productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha pagina web.

II.6  Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Cerveceria Austral S.A. acreditd
que es titular del nombre de dominio “cervezacalafate.cl” y calafateltda.cl”,
engafiosamente similar al nombre de dominio solicitado, de manera que con mayor razoén

se producira la confusion antes mencionada.

I1.7  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio
“calafatepuertomontt.cl.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por

Cerveceria Austral S.A., a través, de su cerveza Calafate.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “calafatepuertomontt.cl.cl” a Cerveceria Austral S.A. representada por Sargent

& Krahn.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-



Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.



