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FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO CAFETELATE.CL 
 
Santiago, 29 de enero de 2008. 
 
 
VISTOS: 
 
1. El correo electrónico de fecha 24 de julio de 2007, por el cual Nic Chile comunica que en el 
conflicto por la inscripción del nombre de dominio CAFETELATE.CL se ha designado como arbitro al 
suscrito que rola a fojas 1 de autos. 
 
2. El oficio OF07785 fecha 24 de julio de 2007, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito 
como arbitro del conflicto entre Vagon Luz S.A, como primer solicitante y  Grupo Bimbo S.A. de C.V. 
representada por Silva & Compañía Patentes y Marcas Limitada como, segundo solicitante que rola a 
fojas 2 del expediente. 
 
3. La individualización de las partes que rola a fojas 3 y 4 de autos. 
 
4. La resolución de fojas 5 de fecha 26 de julio de 2007, donde el suscrito acepta la designación de 
arbitro arbitrador y jura desempeñar 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 
envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile 
y a cada una de las partes y que rola a fojas 6. 
 
5. Correo electrónico recibido de parte de Nic Chile que rola a fojas 7 del expediente por el cual se 
comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento con fecha 27 de julio de 2007 de la aceptación del 
suscrito como arbitro del presente caso. 
 
6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de 
autos en los cuales consta que la notificación del número 4 anterior fue despachada a las partes con 
fecha 26 de julio de 2007, por correo certificado. 
 
7.  Resolución de fecha  06 de agosto de 2007, firmada por doña Paula Lucero Rojas                                                                
en representación de Vagon Luz S.A, y Rodrigo León Urrutia en representación de Grupo Bimbo S.A. 
de C.V. en conjunto con el Árbitro, donde fijan las normas de procedimiento que rola a fojas 10 de 
autos. 
 
 8. Escrito y documentos que rolan a fojas 11 y siguientes enviados con fecha 06 de agosto de 2007 
por don Rodrigo León Urrutia en representación de Grupo Bimbo S.A. de C.V., que solicita asignación 
de nombre de dominio, presenta, patrocinio, poder y acompaña delegación de poderes 
 
9. Escrito con copia de fecha 20 de agosto de 2007 que rola a fojas 19 enviado por don Rodrigo 
León Urrutia en representación de Grupo Bimbo S.A de C.V., argumentando su mejor derecho al 
nombre de dominio en disputa y acompañando documentos 
 
10. Escrito y documentos que rolan a fojas 36 y siguientes presentados por doña Karime Hamed 
Sleiman en representación de Vagon S.A. con fecha 22 de agosto de 2007, en defensa de la solicitud 
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sobre el nombre de dominio CAFETELATE.CL. y acompaña copia de registro de la marca comercial,  
copia de la solicitud obtenida de la página web, copia consulta de dominios, nombre de dominio y 
marca comercial, copia orden de visita y copia de listados de marcas 
 
11 Resolución de fecha 22 de agosto de 2007 que da traslado a los documentos recibidos en la 
oficina del árbitro, a las partes correspondientes que rola a fojas 54 de autos. 
 
 
12 Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 55 y 56 de 
autos en los cuales consta que la notificación del número 10 anterior fue despachada a las partes con 
fecha 23 de agosto de 2007, por correo certificado. 
 
13. Escrito con copia de fecha 23 de agosto de 2007 que rola a fojas 57 enviado por doña Karime 
Hamed Sleiman en representación de Vagon S.A., solicitando que se le notifiquen las resoluciones que 
se dicten en el presente procedimiento, al correo electrónico khamed@dhabogados.cl 
 
14. Escrito con copia de fecha 24 de agosto de 2007 que rola a fojas 59 enviado por don Rodrigo 
León Urrutia en representación de Grupo Bimbo S.A. de C.V., evacua traslado y acompaña 
documentos                                                                                                                                                                                    
 
15. Escrito con copia de fecha 30 de agosto de 2007 que rola a fojas 64 enviado por doña Karime 
Hamed Sleiman en representación de Vagon S.A., evacua traslado y solicita su total rechazo 
 
16. Resolución de fecha 10 de septiembre de 2007 que da el segundo traslado a los documentos 
recepcionados en la oficina del árbitro, a las partes correspondientes que rola a fojas 69 de autos. 
 
17. Escrito con copia de fecha 24 de septiembre de 2007 que rola a fojas 71 enviado por doña 
Karime Hamed Sleiman en representación de Vagon S.A., formula observaciones que se tengan 
presentes al momento de resolver, y solicita que se fije un término probatorio 
 
 
 
Y TENIENDO PRESENTE: 
 
 
I. Que el procedimiento de mediación 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 
tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", y que en contra 
de sus resoluciones no procederá recurso alguno, ya que las partes han renunciado expresamente a 
recurrir de sus resoluciones, según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1, de la 
Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
  
II. Que a la audiencia del día 06 de agosto de 2007 a las 17:30 pm, fijada en la resolución que rola 
a fojas 5 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente 
arbitraje, asistió doña Paula Lucero en representación de Vagon Luz S.A, y don Rodrigo León Urrutia 
en representación de Grupo Bimbo S.A. de C.V. 
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III. Que con fecha 20 de agosto de 2007 don Rodrigo León Urrutia en representación de Grupo 
Bimbo S.A. de C.V. presentó escrito con copia que rola a fojas 19 y siguientes, argumentando que es 
fundamental señalar que su representada Grupo Bimbo S.A de C.V., es una destacada y ampliamente 
posicionada empresa en el mundo, que dado el carácter que poseen los productos entregados por su 
mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las 
empresas líderes en su rubro. 
 
IV Que además don Rodrigo León agrega que la marca CAFELATES, registro nº 546907, es una 
marca registrada de su representada que distingue todos los productos de la clase 30, es decir, entre 
otros productos de la clase, quedan protegidos por el monopolio legal, café, té, cacao, azúcar, arroz, 
tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y 
confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de esponjar; sal, mostaza; 
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo y argumenta que la parte del primer solicitante destinará 
el nombre de dominio de autos a servicios y venta de productos protegidos en la clase 30, con lo que se 
verá afectado el derecho de propiedad industrial de su representada; mencionando los artículos 28 y 29 
de la Ley de Propiedad Industrial No. 19.039 que tipifican y sancionan el uso indebido de las marcas 
comerciales. 
 
V. Que con fecha 22 de agosto de 2007 doña Karime Hamed Sleiman en representación de Vagon 
S.A., presentó un escrito en el que argumenta que después de un proceso de seis meses en la búsqueda 
de nombres para el rubro cafetería, con fecha 11 de mayo de 2007, su representada solicitó la 
inscripción del nombre de dominio CAFATELATE.CL habiendo verificado previamente, que dicho 
nombre no se encontraba inscrito, ni pedido en le Nic Chile. Asimismo, en razón que dicha expresión 
no se encontraba registrada ni solicitada como marca comercial para el rubro antes indicado, con fecha 
31 de mayo de 2007, doña Paula Lucero solicitó ante el Departamento de Propiedad Industrial, bajo el 
nº 775.694, el registro de la marca “CAFETELATE”, para distinguir servicios de restaurante, café, 
cafetería, bar, gelatería, salón de té; servicios de cafetería para despacho a oficinas; preparación y/o 
venta de alimentos y bebidas para el consumo en le mismo lugar, o para llevar y despachar, clase 43; 
solicitud que fue aceptada a tramitación, y fue publicada en el Diario Oficial el 24 de agosto del año 
2007 y a mayor abundamiento, doña Karime Hamed Sleiman, argumenta que dicha solicitud que en 
fotocopia simple acompaña los documentos presentados, es una muestra del mejor derecho que tiene su 
representada sobre el nombre de dominio, toda vez que la marca que ella tiene en trámite de registro, es 
idéntica al nombre de dominio solicitado. 
 
V. Que con fecha 24 de agosto de 2007 don Rodrigo León Urrutia, en la presentación de un nuevo 
escrito sostiene que lo único que tiene la parte contraria, es una solicitud de marca aún no publicada en 
el Diario Oficial, con lo que a esta fecha es imposible deducir oposición de ella, además de ser la 
primera en solicitar el nombre de dominio, pero nada más, porque la primera solicitante no ha 
acreditado ningún derecho más que un derecho personal que emana del contrato suscrito entre ella y 
Nic Chile. 
 
VI. Que con fecha 30 de agosto de 2007 doña Karime Hamed Sleiman en una nueva presentación 
argumenta que su contraparte ha señalado que su marca es casi idéntica al nombre de dominio 
solicitado en autos, que la marca Cafelates del Grupo Bimbo S.A. de C.V., es reconocida y está 
posicionada en el mercado; y que su representada destinará el nombre de dominio a la venta de 
productos clase 30, todo lo cual no es efectivo, por lo siguiente; en primer término, si bien las 
expresiones CAFELATES y CAFETELATE son coincidentes en algunas de sus letras, en caso alguno 
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guardan semejanzas al grado de producir confusión que es el requisito que exige la norma del artículo 
20, letra h) de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial; además, si la contraria coexiste con las marcas 
CAFETAL, CAFETALESRELLENOS, CAFETAL IBAN, CAFELECTA, LACAFET, no habría razón 
para que no coexistiera también con la de su representada. Por otra parte, y conforme ya se señaló en el 
escrito de demanda, el Grupo Bimbo S.A. de C.V., jamás ha comercializado en el mercado productos 
bajo la marca “CAFELATES” resultando el uso de estos productos por parte del segundo solicitante 
del todo desconocidos para los consumidores; y como se puede apreciar del listado de productos y 
marcas que figuran en su sitio web, tampoco aparece dicho signo. En consecuencia, mal podría mi 
representada estar aprovechándose de la fama o notoriedad de una marca que carece de éstas cualidades 
o características en el mercado o comercio. 
 
VII. Que con fecha 24 de septiembre de 2007 doña Karime Hamed Sleiman argumenta en su última 
presentación que en relación a su marca CAFELATES, cabe recordar que la demandada tiene una 
marca con una cobertura diversa a la del domino CAFETELATES. CL a que se refiere el conflicto de 
estos autos; que el Grupo Bimbo S.A. de C.V. a la fecha tampoco ha deducido oposición a la solicitud 
de marca No.775.694 que ha presentado su cliente; que el segundo solicitante no ha aportado pruebas 
ni documentos que prueben su mejor derecho sobre el dominio solicitado. 
 
VIII.  Que, atendido que las partes han acompañado suficiente prueba instrumental al proceso 
fundando sus pretensiones, alegaciones y defensas, este árbitro arbitrador, teniendo en consideración 
las facultades legales conferidas por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 
ha estimado que no se hace necesario recibir la causa a prueba porque esos mismos antecedentes 
acompañados se refieren a los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que deban ser objeto de 
probanzas, ni tampoco procede decretar diligencias adicionales destinadas al conocimiento de los 
hechos, ya que los documentos acompañados por cada parte se refieren al objeto del presente arbitraje 
y corresponde ponderarlos de manera individual y en su conjunto para arribar a una conclusión en este 
caso particular.  

 
IX.  Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la 
ponderación de toda la prueba instrumental acompañada a estos autos y por los medios que aconseja la 
recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, han permitido a 
este arbitro alcanzar, la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio 
CAFETELATE.CL. 
 
X. Que como elemento principal para alcanzar la convicción a que este arbitro ha llegado en este 
caso se debe tener presente que luego de haber efectuado una búsqueda en internet con el buscador 
google se ha podido comprobar que existen más de 3.450 sitios asociados a la denominación 
CAFELATE, por lo que la alegación de exclusividad que ha hecho el segundo solicitante al respecto 
debe ser puesta en duda al menos para una amplia serie de productos y servicios que son ofrecidos en la 
red virtual por terceras personas no asociadas directamente a la misma. 
 
XI. Que el nombre de dominio CAFETELATE  es distinto a la marca comercial CAFELATE y que 
ambas pueden coexistir sin peligro de confusión, sin que sean en verdad engañosamente similares, 
considerando a este respecto que la marca comercial y el nombre de dominio del primer solicitante, 
será usado con una forma gráfica determinada tal como consta a fojas 49 de autos en la etiqueta que se 
ha acompañado junto con el escrito de fecha 22 de agosto de 2007. 
 



 5 

XII. Que además el primer solicitante tiene intereses legítimos sobre el presente nombre de dominio y 
no lo ha inscrito o utiliza de mala fe, y aunque su marca comercial solicitada con el No.775.694 ha sido 
objetada en cuanto a su tramitación y denegada por el Departamento de Propiedad Industrial, lo ha sido 
por ser semejante a la marca  CAFFELATE registrada con el No.690.926 para distinguir un hotel y 
motel en la clase 43 cuyo titular es Francisco José Santiago Herrera Hurtado, lo que demuestra una vez 
más que coexisten muchas denominaciones parecidas para distinguir productos y servicios, lo que 
puede resolverse en definitiva en el Departamento de Propiedad Industrial, en acciones de revocación o 
nulidad posteriores al presente arbitraje o incluso ser conocidas por los Tribunales de Justicia para que 
los jueces del fondo determinen si hay infracción de derechos de propiedad intelectual ya constituidos, 
lo que escapa al objeto del presente arbitraje. 
 
XIII. Que las demás alegaciones de las partes se estima que tienen un valor secundario y que deben 
ceder ante la fuerza de los argumentos señalados con anterioridad en los puntos VIII a XII inclusive, 
por medio de los cuales a juicio de este arbitro ha quedado demostrado que el mejor derecho sobre el 
nombre de dominio en conflicto corresponde al primer solicitante.  
 
 
 
RESUELVO: 
 
1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio CAFETELATE.CL, pedida por Vagon Luz S.A. 
 
 
2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio CAFETELATE.CL, pedida por de Grupo Bimbo 
S.A. de C.V. 
 
 
 
NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada 
copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con 
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo  
 
 
 
 
Pablo Ruiz-Tagle Vial 
Arbitro Arbitrador. 
 
Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Lionelly Ávila Castro y 
don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, 
comuna de las Condes. 
  
  
  
Lionelly Ávila Castro      Hernán Soriano Arancibia        
Rut. 12.660.956-6      Rut. 6.925.757-7 
 


