Santiago, 7 de Julio de 2008.

Fallo por Arbitraje de dominio "cervezapehuen.cl" Oficio NIC 8308-2007
Arbitro Patricio de la Barra Gili

Vistos y teniendo presente:

|.- Constitucion del Tribunal Arbitral.

1.- Mediante Oficio OF08308 de 5 de Noviembre de 2007 NIC Chile comunicé al infrascrito la
designacion como arbitro en el conflicto suscitado entre don Rodrigo Andrés Clavijo Grob y la
Sociedad Andnima Vifia Santa Rita, representada por Claro y Cia., con motivo de la solicitud de
inscripcion del nombre de dominio “cervezapehuen.cl’.

2.- Con fecha 6 de Noviembre de 2007, el infrascrito comunic6 a Nic Chile la aceptacién del cargo
y juré desempeniarlo fielmente. En la misma comunicacién cito a las partes a un comparendo de
conciliacion y/o fijacion de las normas de procedimiento a que debe someterse el compromiso
para el dia 19 de Noviembre de 2007 a las 10,15 horas en las Oficinas del suscrito ubicadas en
calle Malaga N° 232 E, Comuna de Las Condes. Dicha comunicacién se notifico a las partes
mediante carta certificada, seglin consta de los comprobantes emitidos por el Servicio de Correo,
que se encuentran agregados a los autos. A Nic Chile se le notificd mediante correo electronico.

3.- En el dia, hora y lugar indicados se celebré el comparendo de estilo al que concurrio
Unicamente Sociedad Anonima Vifia Santa Rita, representada por dofia Paulina Bardon. No
asisti6 a la audiencia don Rodrigo Andrés Clavijo Grob. A falta de acuerdo entre las partes, el
arbitro procedi6 a fijar las normas de procedimiento a que debe someterse el presente
compromiso.

4.- Son partes del presente arbitraje: i) Como primer solicitante, don Rodrigo Andrés Clavijo Grob,
Run 10.517.067-k, con domicilio postal ubicado en calle Padre Correa 2616 Departamento 32,
Comuna de Providencia y direccion e-mail: clavijo2005@gmail.com y ii) como segundo solicitante,
Sociedad Andnima Vifia Santa Rita, Rut 86.547.900-k, representada por Claro y CIA, cuyo
domicilio postal es Avenida Apoquindo N° 3669, Piso 6, Las Condes, siendo su direccion
electronica: nic@claro.cl, pbardon@claro.cl.

9.- La materia a debatir del presente arbitraje recae en el derecho preferente para asignar el
nombre de dominio “ cervezapehuen”, nombre que es disputado entre Rodrigo Andrés Clavijo
Grob, como primer solicitante, quien requirié la inscripcion en los Registros de Nlc-Chile el 27 de
Agosto de 2007 a las 23:20:35 horas y Sociedad Anénima Santa Rita, como segundo solicitante,
quien por su parte requirié la inscripcion en los registros de Nic-Chile el 30 de Agosto de 2007, a
las 13:16:12 horas.

[1.- Discusion.-

Descargos de Sociedad Anénima Vifia Santa Rita.



1 Sociedad Anénima Vifia Santa Rita fundamenta sus derechos para ser considerada como
legitima asignataria de la expresion “cervezapehuen.cl” en las razones siguientes:

i) Que es una prestigiosa empresa nacional dedicada al rubro vitivinicola fundada en 1880, con
mas de un siglo de actividad en el mercado vinicola nacional e internacional;

ii )Dentro del giro de su negocio, a mediados del afio 2005 comenzé a desarrollar la produccion de
un vino de excelencia, de alta calidad y precio. Este vino contaria con especiales caracteristicas
en su elaboracion y guarda, lo que permitiria obtener un producto de excepcional calidad;

iii) Para los efectos indicados, se eligidé el nombre Pewen o Pehuen para identificarlo, por lo cual
se procedi6 a adquirir la marca Pewen para la Clase 33, registro 689.730, del afio 2004, a inicio
del afio 2007. A esas alturas aun no se definia bien si se usaria la version con “w” o con “hu” de la
marca, razon por la cual se opté ademas por solicitar al Departamento de Propiedad Industrial la
version con “hu” (Pehuen) de la marca, la cual se pidid registrar como Pehuen Santa Rita,
incluyendo las palabras Santa Rita, estimandose conveniente para identificar y vincular la marca

con la empresa vitivinicola que lo produce;

iv) En la actualidad es titular del registro de marca Pehuen Santa Rita, Registro N? 796.898 y de
una solicitud para la marca Pehuen, solicitud N° 789.188.

v) Pehuen es la marca de un vino que hoy existe en el mercado internacional y que fue lanzado
con notoriedad en la Feria de Vinos de Londres con fecha 21 de Mayo de 2007.

vi) Los vinos Pehuen de Sociedad Andnima Vifia Santa Rita estan en proceso de exportacion a los
mercados mas relevantes del rubro vinicola, estando registrada y/o solicitada la marca Pehuen en
quince paises, a saber : Canada( solicitud N° 1338224 de fecha 7 de Marzo de 2007), Estados
Unidos ( solicitud N° 77/133,497 de fecha 16 de Marzo de 2007), Dinamarca( registro N° VR
200702067 de fecha 26 de Junio de 2007), Japon ( solicitud N° 2007-018574 de fecha 5 de Marzo
de 2007), Reino Unido( registro N° 2448013 de fecha 28 de febrero de 2007), Colombia ( registro
N° 338692 de fecha 10 de septiembre de 2007), Venezuela( solicitud N 2007-003561 de fecha 27
de Febrero de 2007), Corea del Sur ( solicitud N° 2007-11446 de fecha 2 de Marzo de 2007) Rusia
( solicitud N° 2007705414 de fecha 28 de Febrero de 2007), Alemania( registro N° 30713646 de
fecha 30 de Julio de 2007), Brasil ( solicitud N° 829031332 de fecha 27 de Febrero de 2007),
México ( solicitud N° 840266 de fecha 5 de Marzo de 2007), Irlanda ( registro N° 236027 de fecha
1° de Marzo de 2007) y Benelux ( registro N° 818917, de fecha 4 de Abril de 2007).

vii.- Asi, la marca Pehuen es una marca de vinos con reconocimiento internacional, que se
encuentra en uso y que goza de proteccion en mas de 15 paises.

viii.- La solicitud de nombre de dominio “ cervezapehuen.cl” no es otra cosa que la denominacion
de Pehuen, puesto que la palabra CERVEZA es meramente descriptiva, vulnerando sus
derechos marcarios sobre las expresiones Pewen y Pehuen que la sociedad posee tanto en Chile
como en el extranjero, especialmente considerando que el primer solicitante hace uso expreso de
una palabra indicativa de bebida alcoholica, o sea, “ cerveza”, producto que compete con los
productos que comercializa Vifia Santa Rita, o sea, vinos.



ix.- Existe un enorme riesgo aparejado a la existencia de un nombre de dominio que apele a una
cerveza con el nombre de Pehuen, pues el mismo induce a error a los consumidores de
productos alcohdlicos, quienes pensaran que las cervezas Pehuen promocionadas a través de la
pagina web www.cervezapehuen.cl tiene el mismo origen al de los vinos Pehuen de la sociedad
Vifia Santa Rita , lo cual no solo perjudica al segundo solicitante al vulnerar sus derechos de
propiedad industrial, sino a todos los actores de un mercado que debe ser transparente e
informado, configurandose finalmente un escenario de confusion y competencia desleal.

X.- Chile esta inmerso de lleno en lo que llamamos comunidad internacional, especialmente tras
celebrarse los Tratados de Libre Comercio con la Comunidad Europea y Estados Unidos, por lo
cual lo que suceda dentro de nuestros mercados ya no es indiferente al resto del mundo y
viceversa, cuestion que es mucho mas evidente en el caso de productos promocionados por
Internet y mas aln, cuando se trata de mercados relevantes relacionados, como los son los del
giro de bebidas alcohdlicas. Asi, una empresa chilena que comercializa y promociona productos
alcoholicos bajo la identificacion de Cerveza Pehuen evidentemente producird confusién en todos
aquellos consumidores — nacionales y extranjeros — que conoceran la produccion de la sociedad,
esto es el Vino Pehuen con el imponderable dafio que tal confusién pudiere eventualmente
causar.

xi.- Es evidente la relacion que tienen las cervezas con los vinos y lo vinculado que estan los
mercados de la cerveza con los mercados del vino. Suele ocurrir que en una misma mesa hay
bebedores de vino con bebedores de cerveza y ambos producen idéntico efecto en el organismo
humano, por lo cual se los asocia naturalmente. Dada esta estrecha relacion, es evidente que los
consumidores de vino pensaran que “ cerveza Pehuen” proviene de la misma empresa y que por
lo mismo comparten caracteristicas y propiedades. De este modo, se estd ante una solicitud de
nombre de dominio que une un término genérico “ cerveza” a una marca registrada por el segundo
solicitante Pehuen, para el mismo tipo de productos ( bebidas alcohdlicas).

xii.- Que respecto de las pretensiones del segundo solicitante, debe considerarse como normativa
basica y rectora el articulo 14 contenido en el Reglamento de Nic Chile, la cual sefiala
textualmente que : Sera 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, con lo cual se sientan
las bases sobre los cuales se deben resolver las pugnas de solicitudes de nombre de dominio,
toda vez que se enumeran claramente cuales son los requisitos de una solicitud de nombre de
dominio vélida: 1) que no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil y 2) que no afecte derechos validamente adquiridos
por terceros.

xiii.- Que se debe tener en consideracion que la segunda solicitante es titular de la marca Pehuen
en varios paises del mundo y de una solicitud de la misma marca en Chile. Asimismo, es titular de
la marca Pehuen Santa Rita en Chile. A mayor abundamiento, se debe tener en consideracion que
se trata de una marca que se usa activamente en el segmento de vinos Premium, ya conocida en
Chile y en el extranjero. En consecuencia, debe estimarse que, en este caso, existen
efectivamente derechos validamente adquiridos por la sociedad respecto de la expresion Pehuen,
configurdndose claramente una infraccion a lo dispuesto en el articulo 14 en el Reglamento de
NIC Chile.



7.- De los descargos, el Tribunal arbitral confirio traslado al primer solicitante, quien obrd en
rebeldia, al no contestar la demanda, ni hacer ningun tipo de presentaciéon ni rendir prueba
alguna al Tribunal.

8.- No habiendo hechos sustanciales pertinentes ni controvertidos, por resolucion de 9 de Mayo de
2008, el Tribunal citd alas partes a oir sentencia.

[11.- Considerando:

PRIMERO.- Que la Sociedad An6nima Vifia Santa Rita actuando en este proceso como segundo
solicitante reclama que se le reconozca el mejor derecho en la asignacion del nombre de dominio
“ cervezapehuen.cl”, solicitado con antelacién por don Rodrigo Andrés Clavijo Grob.

SEGUNDO- Que en este juicio, el primer solicitante actud en rebeldia, no habiendo intervenido en
el proceso, ni presentado medios de prueba en apoyo de sus pretensiones.

TERCERO.- Que este arbitro ha arribado a la conclusion de que efectivamente Sociedad
Anonima Vifia Santa Rita detenta mejores derechos que su oponente para que se le asigne el
nombre de dominio “ cerveza pehuen.cl’, teniendo en cuenta:

I)Que es un hecho publico y notorio que Sociedad Andnima Vifia Santa Rita es una empresa
vitivinicola de gran prestigio tanto en Chile como en el extranjero. Su fundacion se remonta al
siglo XIX.

i) Que dentro del giro de sus actividades dicha sociedad comenz6 a desarrollar la produccion de
un vino de excelencia, de alta calidad y precio. Que a modo de identificarlo, procedio en primer
término a elegir el nombre de Pewen o Pehuen Con ese proposito adquiri6 la marca Pewen para
la Clase 33 C, segun registro 689.730 del afio 2004, a inicio del afio 2007. En esos instantes no
existiendo claridad si era mas conveniente usar la version con “w” o con “ hu” de la marca, opt6
ademas por solicitar al Departamento de Propiedad Industrial la versién con “hu’( Pehuen) de la
marca quedando como Pehuen Santa Rita a modo de vincular el nombre de la vifia con el
nombre de la marca .En la actualidad la sociedad es titular de la marca Pehuen Santa Rita,
Registro N° 796.898 para la Clase 33 C y de una solicitud para la marca Pehuen, solicitud N°
789.188 para la Clase 33 X. La marca de vino Pehuen existe actualmente en el mercado
internacional, siendo lanzado con notoriedad en la Feria de Vinos de Londres en Mayo de 2007.
Que ademas los vinos Pehuen estén en proceso de exportacion a los mercados mas relevantes
del rubro vinicola. Estando registrada y/o solicitada la marca Pehuen en 15 paises, a saber:
Canadé( solicitud N° 1338224 de fecha 7 de Marzo de 2007), Estados Unidos ( solicitud N°
77/133,497 de fecha 16 de Marzo de 2007), Dinamarca( registro N° VR 200702067 de fecha 26 de
Junio de 2007), Japon ( solicitud N° 2007-018574 de fecha 5 de Marzo de 2007), Reino Unido(
registro N° 2448013 de fecha 28 de febrero de 2007), Colombia ( registro N° 338692 de fecha 10
de septiembre de 2007), Venezuela( solicitud N? 2007-003561 de fecha 27 de Febrero de 2007),
Corea del Sur ( solicitud N° 2007-11446 de fecha 2 de Marzo de 2007) Rusia ( solicitud N°
2007705414 de fecha 28 de Febrero de 2007), Alemania( registro N° 30713646.9/33 de fecha 30
de Julio de 2007), Brasil ( solicitud N° 829031332 de fecha 27 de Febrero de 2007), México (



solicitud N° 840266 de fecha 5 de Marzo de 2007), Irlanda ( registro N® 236027 de fecha 1° de
Marzo de 2007) y Benelux ( registro N# 818917, de fecha 4 de Abril de 2007).

ii) Que el segundo solicitante logro acreditar la inscripcion y las solicitudes de inscripcion de las
marcas tanto en Chile como en los quince paises que se mencionan en el considerando anterior,
acompafando las solicitudes o inscripciones correspondientes.

iv) Que de igual modo, el segundo solicitante acompafié distintos recorte de prensa publicados
tanto en ingles como en espafiol en la red Internet que comprueban que la marca de vino Pehuen
de la Vifia Santa Rita es de gran calidad, identificandose como un nuevo vino Premium.

v) Que la cerveza es una bebida alcohodlica y que en el mercado es un competidor del vino, por lo
que el mismo nombre induce a confusién a los consumidores, quienes podrian pensar que ambos
productos tienen el mismo origen, lo cual perjudica el prestigio de la marca del segundo
solicitante y vulnera sus derechos marcarios, configurdndose un escenario de confusion y de
competencia desleal. Que dada la infinidad de marcas registradas tanto en Chile como en el
extranjero respecto del vino Pehuen a nombre de Sociedad Anénima Santa Rita, el nombre
cerveza pehuen constituye una infraccion al articulo 14 del Reglamento Nic Chile, tanto porque
vulnera derechos validamente adquiridos por terceros como que también incurre en una
conducta desleal y de confusion para los propios consumidores.

vi) Que el primer solicitante nada alegd ni nada probé en este juicio arbitral.

Y teniendo presente ademas lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento Nic Chile:
RESUELVO:

Asignase a Sociedad Andnima Vifia Santa Rita el nombre de dominio cl “cervezapehuen.cl”.
Cada parte se haréa cargo de sus costas.

Notifiquese a las partes la presente sentencia por carta certificada y por correo electronico a Nlc
Chile.

Patricio de la Barra
ARBITRO

Lorena Carvajal Valdes Claudia Ruiz Jaramillo
Testigo Testigo



