JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

I A\Y III

Juicio arbitral “cervezabucanero.c
PRESTACIONES Y ASESORIAS JURIDICAS PATMARK LIMITADA vS.
CERVECERIA BUCANERO S.A. (Cuba), representada por LATIN TLD,
representada por CERVECERIA CHILE S.A.

Causa Rol No. 73 - 2013

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

cervezabucanero.cl

Santiago, 11 de Noviembre de 2013.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que con fecha 5 de marzo de 2013, PRESTACIONES Y ASESORIAS
JURIDICAS PATMARK LIMITADA, domiciliada para estos efectos en Avda.
Quinchamali 14181, Las Condes, Santiago, en adelante el “primer solicitante”,
solicita la inscripciéon del nombre de dominio cervezabucanero.cl. Dentro de
plazo, con fecha 12de Marzo de 2013, CERVECERIA BUCANERO S.A. (Cuba),
representada por LATIN TLD, representada por CERVECERIA CHILE S.A. en
adelante el “segundo solicitante”, domiciliado en Avda. Pdte. Eduardo Frei
9600, Quilicura, Santiago, solicitdé para si la inscripcion del nombre de dominio
ya aludido.

Que segun indican los articulos 10 y 12 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el
Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto, es que
mediante Oficio de Nic Chile No. 18468 se designd a la suscrita como arbitro
para la resolucion del presente conflicto aceptando dicho encargo segun consta
en resolucion de fecha 9 de Sept. de 2013, jurando desempefiar dicho
cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolucién anterior, se citd a las partes a una audiencia
fijada para el dia 24 de Sept. de 2013, la que efectuada contd con la asistencia
de don Pascual Sanhueza Salazar, egresado de derecho, en representacion
del segundo solicitante CERVECERIA BUCANERO S.A. (Cuba), representada
por LATIN TLD, representada por CERVECERIA CHILE S.A.; en rebeldia del
primer solicitante PRESTACIONES Y ASESORIAS JURIDICAS PATMARK
LIMITADA, y el arbitro que conoce del conflicto. Al no producirse conciliacién,
se fijaron las bases del procedimiento arbitral, siendo notificada ésta a la parte
asistente.

Que con fecha 7 de Octubre de 2013, don Flavio Belair Santi, abogado,
en representacién de _CERVECERIA BUCANERO S.A. (CUBA) como segundo
solicitante, interpone demanda arbitral por asignacion de nombre de dominio,
allegando al proceso sus antecedentes y pruebas para obtener en definitiva la
asignacion del dominio en disputa cervezabucanero.cl. Expone, en sintesis, lo
siguiente:

Que la solicitud por parte de su representada del nombre de dominio en
disputa, se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que se
encuentra intimamente relacionado, al punto de crear confusion en el publico
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consumidor, con las denominaciones “"BUCANERO” y “BUCANERO FUERTE”
previamente registradas por sus mandantes como marcas comerciales y
utilizadas en el mercado para proteger, precisamente cervezas, gozando dicha
expresion de identificacion a nivel nacional e internacional entre el publico
consumidor con la empresa solicitante.

Que CERVECERIA BUCANERO S.A. (CUBA) es un fabricante de bebidas
alcohdlicas domiciliada en Cuba, con su casa matriz establecida en La Habana
y su fabrica principal ubicada en la ciudad de Holguin. Su capacidad actual de
produccion es superior a 1.5 millones de hectolitros al afio, es decir, mas de
450 millones de vasos de cerveza anualmente. Por su parte, CERVECERIA
BUCANERO S.A. (CUBA) es parte del holding mundial ANHEUSER-BUSCH
INBEV, que comercializa, distribuye y publicita la CERVEZA BUCANERO en todo
el mundo.

Que su mandante se ha preocupado de registrar la marca comercial que
identifica a los productos que ofrece, en donde se da origen a las marcas
“BUCANERO FUERTE” y “BUCANERO”, las cuales son la raiz del nombre de
dominio en litigio.

Que cualquier persona, al enfrentare al signo “cervezabucanero.cl”, lo
asociara y relacionara de manera automatica y sin mediar duda alguna con su
mandante, lo que no permitird a los consumidores diferenciar que los servicios
que se ofreceran en dicha pagina no cuentan con su garantia. De otra parte,
las marcas "“BUCANERO FUERTE” y “BUCANERO”, gozan de fama,
reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razon
por la cual es de toda justicia que el nombre de dominio “cervezabucanero.cl”
sea asignado a su mandante, CERVECERIA BUCANERO S.A. (CUBA) la que es
una compafiia destacada en nuestro pais y en el mundo, razéon por la cual
merece una adecuada proteccién de su nombre y de su imagen corporativa.

Que CERVECERIA BUCANERO S.A. (CUBA) posee los siguientes_registros
marcarios correspondientes a las marcas que a continuacién se indica:

Marca BUCANERO FUERTE, Mixta, para Productos clase 32, Solicitud
N0.929824, Clase 32, INCL.CERVEZAS.

Adicionalmente, su representada es duefa de los siguientes registros para las
marcas BUCANERO y/o BUCANERO FUERTE para proteger CERVEZAS de la
clase 32, en los paises y/o territorios que se sefalan a continuacion:

N© | Pais / Territorio Marca N° de registro

1 |Argentina BUCANERO 3190638

2 |Bolivia BUCANERO 106078-C

3 |Canada BUCANERO TMA770068

4 |China BUCANERO 6789584

5 |Colombia BUCANERO FUERTE | 345994

6 | Comunidad Econémica Europea | BUCANERO 898841

7 |Cuba BUCANERO FUERTE |0174/2003

8 |Dinamarca BUCANERO FUERTE | VR 2005 01833
9 |Ecuador BUCANERO FUERTE |2010-0226319
10 | Estados Unidos BUCANERO 85739858

11 | México BUCANERO FUERTE | 823656

12 | Paraguay BUCANERO 320555

13 Registro Internacional BUCANERO 1008238

14 BUCANERO FUERTE | 1047895

14 | Uruguay BUCANERO 306098

15| Venezuela BUCANERO FUERTE | P296155

Luego se refiere a las disposiciones legales que rigen el presente
conflicto, sefialando que los articulos 10 y 14 del Reglamento serian aplicables
al presente caso, y que asi entonces, CERVECERIA BUCANERO S.A. (CUBA)
posee respecto de la marca ya indicada, un derecho de propiedad adquiridos
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con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo
establecido en el articulo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial,
en relacion al articulo 19 N° 25 de la Constitucidon Politica de la Republica.

En efecto, la parte distintiva y esencial de marca solicitada por
su mandante es el vocablo "BUCANERO”, el que cuenta con la debida
notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, por lo
que no resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre
de dominio “CERVEZABUCANERO.CL”, es decir, una derivaciéon de la marca
comercial y del nombre de dominio registrados por su cliente, el que tiene la
misma raiz y pronunciacion que el signo de su mandante, a saber,
“BUCANERQO"”. Sefala que cobra importancia el hecho que su mandante es
titular del registro marcario "BUCANERO FUERTE", el cual ha sido debidamente
solicitado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Acompand, con citacion, los siguientes documentos:

1.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marca
"BUCANEROQO"”, solicitada por su mandante, CERVECERIA BUCANERO S.A.
(CUBA)

2.- Copia simple del poder donde consta su personeria para obrar en
representaciéon de CERVECERIA BUCANERO S.A. (CUBA).

3.- Copia de los siguientes sitios web:

http://www.cerveceriabucanero.com/spanish.php?id=8
http://www.cerveceriabucanero.com/spanish.php?id=9
http://www.cerveceriabucanero.com/spanish.php?id=6

4.- Brochure informativo de las siguientes cervezas:
a) BUCANERO FUERTE
b) BUCANERO MAX
c) BUCANERO MALTA

Que el demandado y primer solicitante de autos, PRESTACIONES Y
ASESORIAS JURIDICAS PATMARK LIMITADA, no se ha apersonado al proceso
y por ende no ha hecho llegar sus argumentos y pruebas al efecto.

Que atendido al mérito de autos, la prueba aportada por el demandante y

la nula actividad del primer solicitante, el Tribunal con fecha 4 de Noviembre
de 2013, citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este conflicto es determinar a cual de los
solicitantes le corresponde la asignacion definitiva del nombre de dominio en
disputa cervezabucanero.cl, una vez que, analizados sus argumentos y
pruebas, les permiten configurar un mejor derecho por sobre las pretensiones
de la contraria. Es asi como ambos solicitantes han aceptado someterse al
presente Juicio Arbitral, de conformidad con el articulo 6 acapite segundo del
Reglamento de Nic Chile, por el mero hecho de haber solicitado la inscripcion
del nombre de dominio de autos.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante y demandante de autos,
CERVECERIA BUCANERO S.A. (CUBA), ha sefialado ser un fabricante de
bebidas alcohdlicas, domiciliada en Cuba, con su casa matriz establecida en La
Habana y su fabrica principal ubicada en la ciudad de Holguin. CERVECERIA
BUCANERO S.A. (CUBA) es parte del holding mundial ANHEUSER-BUSCH
INBEV, que comercializa, distribuye y publicita la CERVEZA BUCANERO en todo
el mundo. Debido a ello, antes de la traba de la litis se ha preocupado de
proteger dicha expresion reconocida a través de solicitudes en tramite de
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marcas comerciales y hombres de dominio que se estructuran en base a dicho
nombre de dominio, con lo cual le corresponde un mejor derecho respecto al
dominio de autos.

TERCERO: Que el primer solicitante y demandado de autos,
PRESTACIONES Y ASESORIAS JURIDICAS PATMARK LIMITADA no se apersond
al proceso ni tampoco ha hecho llegar antecedente alguno a este Tribunal que
permita formar conviccidon respecto a sus pretensiones, motivo por el cual este
Tribunal entiende que tan sdlo le asiste a su favor el hecho de ser el primer
solicitante, y subsecuentemente el principio first come, first served, el cual
como se ha dicho en reiteradas oportunidades, no es de aplicaciéon absoluta,
sino que tan sodlo procede en situaciones de Ultima ratio.

CUARTO: Que la situacion descrita anteriormente no permite
informarnos de las pretensiones de la contraria, por lo cual es evidente que el
analisis de los supuestos del articulo 14 del Reglamento de Nic Chile debe ser
hecho a la luz de los argumentos del demandante. Conforme a aquello,
analizando las normas de competencia leal y ética mercantil, contenidas tanto
en la Ley No. 20.169 que regula la competencia leal, y el Convenio de Paris
para la proteccion de la propiedad industrial, este Tribunal si bien estima
correcta la aplicacidon de dicha normativa, el demandante no ha logrado probar
en autos la existencia de vulneracién alguna, la cual no se puede producir sélo
por el hecho de una solicitud de nombre de dominio, con lo cual no se hara
lugar a lo solicitado en esta parte.

QUINTO: Que luego y analizando las normas referentes a los abusos
de publicidad, contenidas en la Ley No. 19.733 sobre libertad de informacién y
ejercicio del periodismo, tampoco este Tribunal estima vulneracion de alguno
de los solicitantes, dado que conforme a que no existe contenido alguno
alojado bajo “cervezabucanero.cl”, no es posible establecer siquiera que
estamos en presencia de publicidad, con lo cual mal puede haber abuso de
ella. Esto unido a lo dicho, que la mera actividad de registrar un dominio no
supone per se el incumplimiento de la normativa vigente, hace desechar en
este acapite lo solicitado.

SEXTO: Que por Uultimo, y analizando la supuesta vulneracion a
derechos adquiridos, en relacion a su solicitud de marca comercial
estructurada bajo la expresion “Bucanero Fuerte”, mixta, clase 32 cabe
recordar al demandante que la mera solicitud de marca comercial configura
tan sélo una mera expectativa, la cual no se encuentra consolidada
juridicamente, conforme lo sefala la propia ley 19.039 sobre propiedad
industrial. Es asi como, mas alla del uso efectivo que pudiera probar, desde el
ambito del derecho de marcas no es posible solicitar una vulneraciéon a
derechos que ni siquiera en germen se manifiestan, no pudiendo entonces
alegarse proteccion en base a los arts. 19 No. 25 de la Constitucion Politica, ni
en cuanto a los articulos 582, 583, y 584 del Cddigo Civil, entre otras.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de marca
comercial en Chile, unida a la referencia de registros marcarios en otros
paises, lo que no fue probado, junto con la utilizacion que ha dado el
demandante a las expresiones CERVECERIA BUCANERO, BUCANERO FUERTE,
MALTA BUCANERO, y BUCANERO MAX, segun documentacién que rola a fs.
19 a 24 de autos, hacen fe en este Tribunal que existe una plena vinculacion
entre éste y dichas expresiones. Este Tribunal entiende pues, que si bien el
solicitante carece de una marca comercial que lo sustente, realiza un uso
efectivo y de buena fe de las denominaciones antes indicadas, y en dicha
utilizacion no se advierte por su parte que vulnere algin derecho del otro
solicitante.

OCTAVO: Que conforme a lo ya expresado, y a la vinculacién efectiva
existente entre el segundo solicitante, no es posible realizar a favor del
primero la aplicaciéon del aforismo prior in tempore, potior in iure, o
denominado principio del primer solicitante, toda vez que es debido a los
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antecedentes aportados por el segundo solicitante que establecemos dicha
relacion, ante la cual no existen antecedentes que permitan desacreditarla,
con lo cual a su vez este Tribunal tiene por establecido un mejor derecho a su
favor. Asi pues, es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como
“criterio de la identidad”, conforme al cual e debe preferir a aquella parte cuya
marca, nombre u otro derechos o interés sea idéntica al SDL del dominio
litigioso y si ninguno de los derechos de la partes presenta dicha identidad, a
aguella parte cuyo derecho o el nucleo relevante o evocativo del mismo sea
idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o
vinculacién légica, lo que efectivamente ocurre en el caso de auto. Ello, sin
perjuicio de los derechos que ambos solicitantes puedan hacer valer ante los
organos y en las oportunidades correspondientes.

NOVENO: Que respecto a la condena en costas solicitada por el
segundo solicitante en contra de la vencida, este Tribunal estima que de
conformidad al articulo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile, en relacién
al articulo 144 del Cédigo de Procedimiento Civil y demas normas aplicables,
no se hara lugar a ella por improcedente, ya que se estima que el primer
solicitante tuvo motivos para litigar.

DECIMO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a
la conclusion antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales, doctrinarios
y legales aplicables a la especie, realizando asimismo una aplicacion extensiva
no sélo de lo dispuesto en el articulo 14 y demas normas del Reglamento de
Nic Chile, sino que se ha hecho un analisis atendiendo -entre otros- a
criterios de justicia y equidad propios de las resoluciones de un arbitro
arbitrador, todo ello conforme a las normas expresadas en el Acta, y en
subsidio las de los articulo 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “CERVEZABUCANERO.cl” al segundo
solicitante CERVECERIA BUCANERO S.A. (Cuba), representada por LATIN TLD,
representada por CERVECERIA CHILE S.A., Rut 96.547.710-1

Que no se condena en costas a la vencida, por haber tenido motivo
plausible para litigar.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuenteall?a Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Autorizan en la calidad de testigos dofia LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut
14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6
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