Santiago, 05 de Junio de dgs minueve s/

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su nombramiento como
Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcién del nombre de dominio
“kuervo.cl”, siendo partes MARIA MARIANELA RIFO DOMINGUEZ, domiciliada en calle
Blanco N° 540, comuna y ciudad de Valparaiso y TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V,

domiciliada en El Regidor N° 66, piso 10, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuacién, en
calle Huerfanos 1189, Piso 7, Sanfiago Centro, para redlizor la audiencia de

conciliacion, lo que se nofificd a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistié sélo el Segundo
Solicitante representado por Maribel Muioz K. No se produjo conciliacion vy se fijaron

las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas
procesales impuestas, este Tribunal ordend a ambas partes que en un plazo fatal de 8
dias formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de

dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentd solicitud de asignacion
de nombre de dominio y acompaid documentos. Los argumentos en que funda sus

pretensiones son los siguientes:



“inscrito busca proteger y posicionar en el
enominado KUERVO ROCK'N BAR, establecimiento

de venta de alcoholes, confites, cigarrillos y discotheque emplazado en la quinta

mercado un local comercial.

Region en la ciudad de Valparaiso, en la calle Blanco N° 540,

El giro de estas actividades ha sido oportunamente declarado en el inicio de
actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

El registro del dominio de Internet ha sido anterior a la solicitud del Segundo
Solicitante, de buena fé y con el Unico dnimo de ampliar la red social de la
legitima actividad econdmica que realiza la Primer Solicitante.

El objeto de registrar el dominio antes sefialado, asimismo, estd en directa
consonancia con el nombre del local comercial, y no busca otra cosa que
desarrollar la identidad propia de éste y poder relacionarse con los clientes que
acuden al mismo.

Tienen Imagen empresarial propia, con colores distintivos, con un logo
determinado y con una tipografia determinada, segin fotos que se acompafan
en un ofrosi, todos ellos completamente distintos a los colores, logos y tipografia
usadas por la Segunda solicitante en productos propios y, como se podrd
observar, son absolutamente distintos, tanto en su forma como en su destino.

Esta parte ignora actualmente cual es la tipografia, logo y colores distintivos de la
marca registrada “cuervo” pues se frata de una marca que no tiene un producto
puesto en el mercado, por lo que esta observacién se hace respecto de otros
productos de la misma empresa.

Revisados los registros de marcas y de dominios de Internet, no hay marcas
registradas similares y asociadas a servicios de la clase de actividades que yo
ejecuto, por lo que esta parte ha actuado de buena fé vy sin interés de vulnerar,
frustrar ni embarazar los derechos de ninguna persona.

En efecto, no existe en el mercado, ni menos bajo registro marcario ningun servicio
de la naturaleza y clase del que se presta y que haya sido registrado con el

nombre Kuervo, ni tampoco con su semejante fonético Cuervo.



Que el hecho que la reclay registrado bagjo su nombre la marca

£

“Cuervo” para bebidas alcohslias 1% 4<‘:ewezas, No se opone a que esta parte
desarrolle una actividad total, completa y definitivamente distinta a la produccién
y fabricacion de bebidas alcohdlicas. De hecho aunque existe cierta similitud
fonética, ésta no perjudica a los intereses del reclamante cuando el producto o
servicio que yo desarrollo dice relacion con espectdculos y diversién y no con la
fabricacion de bebidas alcohdlicas.

La Primera solicitante jamds ha pretendido fabricar cervezas ni bebidas
alcohdlicas con el nombre de “kuervo™ ni menos aun con el nombre de “cuervo”
Tampoco se pretende poner en riesgo o desacreditar el prestigio de una marca
gue pesé a esfar registrada, no tiene presencia en el mercado y que por lo demds
cubre un drea comercial y una clase de productos y servicios completamente
distinfos.

Mucho menos se pretende, mediante publicaciones en mi sitio de Internet,
enganar al publico con un producto completamente distinto o similar en su caso
al que el reclamante tiene registrado bajo su nombre, pues su producto es
completamente distinto y por lo demds aquél no existe.

Tampoco se justifica que el Segundo Solicitante, con el dnimo de proteger,
publicitar y comercializar su producto, registre un dominio que se escribe
completamente distinto al producto que pretende proteger y que tiene a su
nombre en el Registro de Marcas “kuervo” en vez de “cuervo”.

En concordancia con aquella contraciccion, se puede observar que el dominio
de Internet que podria estar en plena y absoluta consonancia con su marca
protegida ha sido enfregada, en proceso similar a éste, a un tercero que, d igual
gue esta parte, no pretende explotar el giro del reclamante. En efecto, el sitio
cuervo.cl ha sido entregado a don Jorge Manuel Arancibia Rojas, quien en
conflicto similar con el mismo reclamante y por las mismas razones ha consolidado
su derecho a explotar su dominio de Intermnet.

Asi las cosas, y como se acreditard con la documentacidon que se acompafia,

esta parte ejerce una actividad lucrativa que estd muy lejana a la imagen y



productos que el reclamante pretende ocupar y/o proteger, pudiendo coexistir,
facimente, unos y otros sin conflicto alguno v sin invadir los respectivos mercados.
Cuesta entonces comprender las complejas motivaciones gue llevan dl
reclamante a requerir ahora, el dominio “kuervo.cl” justo cuando esta parte, de
buena fe inicia sus gestiones tendientes a proteger su propio nombre, cuando Ia
reclamante tuvo fiempo de sobra para registrarlo a su nombre desde que perdid
el dominio-denominado “cuervo.cl” en similar instancia o la actual.

El Segundo solicitante pretende ocupar y registrar a su nombre un dominio que,
ademds, se aleja grdficamente de la marca cuyo dominio ostenta, lo que se
acerca mas a una actuacion defensiva que a una efectivamente productiva. En
efecto no se entiende qué utilidad comercial puede obtener el reclamante al
registrar un dominio fonéticamente similar y que por lo visto nunca ocuparia y de
paso limitar la legitima actividad que esta parte realiza.  Aquello ofende los
principios y derechos constitucionales que fundan todos y cada uno de los
derechos consagrados en las leyes chilenas sobre la libertad de ejercer una
actividad econémica legitima de esta parte, quien no pretende y jamds ha
pretendido, reitero, infringir los derechos que terceros tienen sobre sus respectivos
derechos de propiedad intelectual.

Por esta via, la Primera Solicitante insiste en mantener el dominio inscrito bajo su
nombre denominado “kuervo.cl”, pues es la Unica via de posicionar su hegocio y
sus servicios en un mercado altamente competitivo.

Finalmente es pertinente sefialar que el local comercial que se explota, se dedica
a promover bandas de rock emergentes y actualmente, como una forma de
demostrar nuestra buena fe y mieh’rrqs se resuelve el presente conflicto, hemos
optado por desarrollar una pdgina alternativa en la comunidad FACEBOOK,
donde tiene identificada su imagen-logo y mds de 147 amigos y clientes
registrados, quienes promueven sus fiestas, recitales y actividades, cuya foto del

sitio comunitario se acompafia en un otrosi de esta presentacion.

El Primer Solicitante acompaid los siguientes documentos:



1) Fotografia de pantalla ‘*d bmuni‘rorio de Kuervo Rock'n Bar en

g
www.facebook.com, y donde aparecen entre otros el logo v la direcciéon del

local, digitalmente en archivo PPT.

2) Flyer de promocién de inauguracion del local Kuervo Rock'n Bar en archivo PDF
en firo y retiro.

3) Flyer de fiesta de 06 de Enero de 2009 del local Kuervo Rock'n Bar en archivo PDF
en firo y retiro.

4) Foto exterior del local comercial Kuervo Rock'n Bar.

5) Cartola Tributaria de la compareciente que acredita iniciaciéon de actividades en
el giro y clase sefalados.

6) Disefno de logo del local Kuervo Rock'n Bar, ubicado en Blanco N°540, Valparaiso.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentd demanda de mejor

derecho y acompafid documentos. Los argumentos en que se fundan sus

pretensiones son los siguientes:

a) La historia de Tequila Cuervo estd estrechamente relacionada a la de Casa
Cuervo, y su dinastia tequilera es la mds antigua de todas y en la actualidad es una
de las mas fuertes del mercado, tanto en México como a nivel internacional.

b)Jose Cuervo celebrd, en 1995, sus doscientos afios de produccion de tequila.
Reserva de la Familia, producida a partir de las reservas privadas de tequila de la
familia, salié al mercado en honor a esta ocasidn. En 2007, la compadia lanza,
como parte de la gama Reserva de la Familia, el tequila José Cuervo Platino, un
tequila plata ultra premium elaborado a mano y de edicién limitada.

c) Enla actualidad, José Cuervo es el tequila mds vendido alrededor del mundo, con
ventas superiores a 5 millones de cajas anualmente, ademds de contar con uno de
los mas altos estandares de calidad y prestigio.

d) La Segunda solicitante ha registrado varias marcas en diversos paises, sdlo en Chile
es titular de una serie de registros. Copia de los reportes marcarios referidos a cada

uno de los registros expuestos precedentemente se acompaiardn en un otrosi,



e) El Segundo Solicitante es fitular de una serie de nombres de dominios,

www.josecuervo.cl , y la empresa Casa Cuervo S.A. De C.V., matriz de mi

representada, es titular del dominio www.cuervos.cl.

Ahora bien, no cabe duda que el Segundo solicitante es titular de una familia de
marcas cuyo signo comun y distintivo lo constituye la marca CUERVO, familia que
no sdlo se ha constituido por la inscripcion de varios registros, sino que ademds, por
el uso de éstas en el mercado, nacional e internacional, desde el afio 1800y por la
constante publicidad que ha efectuado mi cliente para potenciar, difundir vy

promocionar la marca.

g) La marca CUERVO, goza de fama y prestigio nacional e internacional, obtenido

gracias a su uso interrumpido y relevante desde el afio 1800 en el rubro de Ias
bebidas alcohdlicas. En efecto, es publico y notorio el hecho gue la marca de su
represenfado es ampliomente conocida en el segmento al cual estd dirigida,

bebidas alcohdlicas en general, clase 33,

h) Es importante que se tenga presente que el legitimo interés que detenta su cliente

en el presente dominio deriva de ser titular de varios derechos marcarios adquiridos
respecto de un signo que constituye una familia de marcas famosas y notorias.

El presente conflicto recae sobre la denominacidén KUERVO, el interés de su
representada sobre éste es totalmente legitimo toda vez que es indiferente si la
denominacion se inicia con letra C o K pues fonética y conceptualmente son
idénticas, hecho que provocard en el cibernauta confusion de empresas y de signo
Y. en ese sentido afectard el derecho marcario de mi cliente.

En la actualidad los nombres de dominio han adquirido ofro rol el cual va asociado
a la informacién buscada por el usuario respecto del sitio web, asi, un nombre de
dominio busca ser identificador de una determinada empresa, institucion o entidad
en el mercado “virtual”, pero ademds, busca informar adecuadamente sobre esa
empresa, instituciéon o identidad o de los productos o servicios de tal empresa, por
tanto hoy dia el dominio tiene un doble rol de identificador e informador, pues

identifica e informa una determinada empresa a los usuarios en el mercado virtual,



k) Otro antecedente que se debe tener presente es el riesgo de confusidon en el
acceso dl sitio web,

) Ahora bien, el signo que identifica a mi representada en el mercado y frente a sus
pares y consumidores es la denominacion CUERVO y a lo largo de los afios ha
formado una familia de marcas famosa y notoria, atn cuando los consumidores no
consuman los productos distinguidos por la marca CUERVO, el publico la reconoce
y asocia a la empresa de mi representada.

m) En consecuencia, si existe el dominio KUERVO.CL obviamente se provocard una
confusion en el acceso al sitio web, respecto de los usuarios que buscan en Ia red
Internet a la empresa de mi cliente o sus productos, pues es ldgico pensar que si mi
cliente es titular de la marca CUERVO, del dominio JOSECUERVO.CL y ademds,
existiendo el dominio CUERVOS.CL, perteneciente al mismo grupo empresarial,
porgue no pensar que mi cliente es titular de KUERVO.CL

n) El primer solicitante, Maria Rifo Dominguez, carece de interés legitimo en el

dominio KUERVO.CL, toda vez que actualmente el sitio web www.kuervo.cl se

encuentra inactivo. En efecto, al ingresar a éste es posible observar tal hecho, que
acreditamos mediante certificacion notarial de fecha 6 de mayo del presente,
efectuada por don Alvaro Bianchi Rosas, Notario Titular de la Undécima Notaria de
Santiago, cuyo documento se acompanard en el ofrosi de esta presentacion. Por
tanto, podemos afirmar que el primer solicitante ha tenido un interés ilegitimo al
inscribir el dominio KUERVO.CL y su interés sigue siendo ilegitimo al mantenerlo
inutilizado.

o)De otra parte, en autos se debe rechazar tajantemente cualquier alegacion del
primer soIiciATan‘re en torno a una supuesta buena fe o desconocimiento de la
existencia de la marca CUERVO de fitularidad de mi representada, toda vez que
tal sigho goza de fama y notoriedad, y por tanto es conocido por los consumidores
aun cuando no consuman de los productos identificados con tal signo. El primer
solicitante no puede alegar desconocimiento de la existencia de la marca de mi
representado, puesto que en cuanto consumidor debe estar en conocimiento de

las diversas marcas y productos que existen en el pais.



p)En consecuencia, es mi.represehtadd quien detenia mejor derecho sobre el

dominio en disputa y asi d eﬂr.f,ﬁq‘%gélarado, es decir, el dominio KUERVO.CL debe

ser asignado a mi parte.
El Segundo Solicitante acompafié los siguientes documentos:

1. Copia de 15 reportes marcarios de las marcas CUERVO y JOSE CUERVO de
titularidad de Tequila Cuervo S.A. De C.V.

2. Copia del reporte de dominio referido al nombre de dominio JOSECUERVO.CL, de
titularidad de Tequila Cuervo S.A. De C.V.

3. Copia del reporte de dominio referido al nombre de dominio CUERVOS.CL, de
titularidad de Casa Cuervo S.A. De C.V.

4. Certificacion notarial referida al sitio web www.kuervo.cl, efectuada por el notario
don Alvaro Bianchi Rosas, Notario Titular de la Undécima Notaria de Santiago, de
fecha 6 de mayo del 2009.

5. Copia de la pdgina web de mi representada en la cual se observa la marca
CUERVO vy sus productos.

6. Copia de la primera pagina de resultados del buscador Google.cl respecto de Ia
bUsqueda nacional de Tequila Cuervo.

/. Copia de la primera pdgina de resultados del buscador Google.cl respecto de la
busqueda in’remccibno! en la web de Tequila Cuervo.

8. Copia de reportes marcarios referidos a la marca CUERVO en los mercados de

Estados Unidos, Espafia y la Comunidad Europea.

SEPTIMO: Que, este Tribunal fuvo por interpuestas las demandas por asignaciéon de
nombre de dominio, fuvo por acompafiados los documentos presentados y dio
traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante evacud el fraslado conferido y acompafio

documentos con citacion. El Segundo Solicitante sefialé los siguientes argumentos:



Lo senalado por el Primer 2s’‘contradictorio, pues por una parte él dice
gue no conoce los logotipos vy producfos de la marca Cuervo y después indica
que la marca Cuervo identifica bebidas alcohdlicas y cervezas, y en el resto del
escrifo da a entender que si conoce la marca. Conoce 0 no conoce la marca
Cuervo y sus productos.

La confraria no puede desconocer la existencia de ésta ni de los productos que
ella identifica, sobre todo siendo duefia de un establecimiento de venta de
alcoholes.

De acuerdo a los documentos acompafiados en nuestra presentacidn referido a
la bUsqueda efectuada de “Tequila cuervo” ha nivel nacional vy en la web se
obtuvo en los 10 primeros resultados links relacionados a la marca de mi cliente.

La marca de mi cliente fiene presencia en el mercado nacional, por tanto, los
argumentos de |la confraria que indican deben ser totalmente desestimado.

El primer solicitante ha enfatizado erradamente que la marca Cuervo, y el giro a
gue se dedica éste no fienen vinculacidon alguna, hecho que refutamos
rotundamente.,

Existe una estrecha vinculacion entre los productos de mi representada y el rubro
que desarrolla el Primer Solicitante, toda vez que la contraria es duefia de un
establecimiento de venta de alcoholes, confites, cigarrillos y discoteque, salta a la
vista que existe una relacion entre ambos.

En consecuencia si existe un sitio web denominado kuervo.cl el cibernauta lo
asociara a la marca de mi cliente y @ los productos que distingue, produciendo un
error al usuario al ingresar al sitio web deseando encontrar la informacién sobre los
productos de su representado.

Los documen’ros‘ocompcﬁodos por la contraria acreditan un mejor derecho y uso
sobre la denominacion Kuervo Rock’N Bar, pero en ninguna caso un mejor

derecho sobre la denominacion Kuervo.



i) Se puede apreciar que%‘ niraria® ha logrado acreditar que usa la

denominacion Kuervo Rock’ e tiene mayor interés en ésta gque en
Kuervo, toda vez que el uso que le da a Kuervo siempre es acompafiado por

Rock’N BAR, de manera aislada tal palabra no identifica al establecimiento de la

Primer Solicitante.

NOVENO: Que este Tribunal, atendiendo al mérito de autos, citdé a las partes a ofr

sentencia,
CONSIDERANDO:

Que, los documentos acompafados por las partes que no han sido objetados, los
que fueron presentados en tiempo y forma, se tendrdn por reconocidos para todos

los efectos probatorios en esta causa.

DECIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en
materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacién de entender el
alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en
cuestion. Relevante resulta o estos efectos tener presente que, del andlisis de los
documentos y argumentos acompanados por los solicitantes, puede inferirse con
suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y

motivados por un inferés comercial legitimo, pero de distinta consistencia.

UNDECIMO: Que, siendo efectivo gue MARIA MARIANELA RIFO DOMINGUEZ fue el
Primer Solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su jurisprudencia
que el principio “"First come first served” es precisamente un principio, mds no un
derecho, Unicamente orientador en idénfica situacion de relevancia de los intereses
que se pretende satisfacer, por lo que corresponderd avocarse al andlisis del fondo

de los mismos.



DUODECIMO: Que, en cuanto “Giled T‘errer”_a.géi Primer Solicitante, éste sostiene que su

interés en el nombre de dominio en*dfébu’rc es utilizarlo para identfificar en la Web un
local comercial denominado KUERVO ROCK'N BAR, establecimiento de venta de

alcoholes, confites, cigarrillos y discotheque.

DECIMOTERCERO: Que, en relacidon con el Segundo de los solicitantes, TEQUILA
CUERVO, S.A. DE C.V., gueda acreditado a fravés de los argumentos presentados y
la documentacion acompanada, que es titular de diversas marcas y nombres de
dominio conformados por la expresion “cuervo”. De lo anteriormente sefialado, y de
sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignacion del nombre
de dominio en disputa es obtener proteccidn de sus signos distintivos en la Web, evitar

la posibilidad de dilucion marcaria, y la confusidn de los consumidores.

DECIMOCUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia

uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo
para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de
dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un

mejor derecho sobre ellos.

DECIMOQUINTO: Que, si bien es cierto que ha sido probado en autos el interés de
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,, en proteger sus signos distintivos por la via de la
inscripcion de la marca “cuervo” y nombres de dominio que contfienen dicha
expresion, dicho interés no serd decisivo en la apreciacién de los intereses que

mediante esta sentencia se tutelardn, como se justificard.

DECIMOSEXTO: 'Que, asignar el nombre de dominio “kuervo.cl” al Segundo Solicitante,
constifuiria implicitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresion
derivada de su razén social, TEQUILA CUERVO, lo que no resulta prudente
considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la

titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporan la



expresion “kuervo”, realizand gdcx;u’ﬁb de ellos su propia inversién en publicidad y
una actividad comercial real denfro de  sus respectivos rubros, los que
diferencidndose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el
Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresién en cuestion y sus
derivados, segin corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo sefialado
anferiormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando v planificando el
Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que
este sentenciador estima real e importante, inclinan ta recta razén y la prudencia a
otorgar proteccion juridica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella

presentada por su oponente.

DECIMOSEPTIMO: Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que alienta al

Primer Solicitante el hecho de querer desarrollar y promocionar su local comercial
denominado KUERVO ROCK'N BAR, establecimiento de venta de alcoholes, confites,
cigarrillos y discotheque, este sentenciador estima que, por muy licito que sea el bien
que persigue con su solicitud el Segundo Solicitante, éste no puede en caso alguno

preferirse al legitimo interés demostrado por su contraparte.

DECIMO OCIAVO: Que, finaimente y d mayor abundamiento de lo sefalado, no ha

sido posible establecer por este sentenciador cdmo o de qué forma podria afectar
los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho de que MARIA MARIANELA
RIFO DOMINGUEZ, detente el nombre de dominio en cuestion, ya gue la expresion
“kuervo” goza de una individualidad propia, mientras que el marca del Segundo
Solicitante, es decir la expresiéon “cuervo”, tiene un prestigio y reconocimiento social
en relacion con los giros que desarrolla, lo que hace descartable la confusidon por
parte de los usuarios en relacién con la actividad que desarrolla la empresa de
MARIA MARIANELA RIFO DOMINGUEZ, o la existencia del fenémeno de la dilucién

marcaria.



Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el arficulo 636 del Cédigo de

Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignese el nombre de dominio “kuervo.cl” al Primer Solicitante, MARIA MARIANELA
RIFO DOMINGUEZ, domiciliada en calle Blanco N° 540, comund y civdad de
Valparaiso

Cada parte responderd de sus costas.

Comuniguese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Noftifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.

Rol N° 15-2009

5 L

Resolvié don Cristidn Saie Aibitro. Autorizan los testigos don Francisco

Javier Vergara Diéguez y don Alfredo Guzmdn Pérez.



