FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO CAFETELATE.CL

Santiago, 29 de enero de 2008.

VISTOS:

1. El correo electrénico de fecha 24 de julio d®@7Z2Qoor el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcion del nombre de domiRIBFETELATE.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, raete el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Vagon Luz Sedmo primer solicitante y Grupo Bimbo S.A. de C.V.
representada por Silva & Compafiia Patentes y Maricaisada como, segundo solicitargee rola a
fojas 2 del expediente.

3. La individualizacion de las partes que rolajad® y 4 de autos.

4. La resolucion de fojas 5 de fecha 26 de juli@@@7, donde el suscrito acepta la designacion de
arbitro arbitrador y jura desempefar el cargo @udbida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el oljetdijar las normas de procedimiento, que se
envio con esta misma fecha, como consta en el &emg la misma por correo electrénico a Nic Chile
y a cada una de las partes y que rola a fojas 6.

5. Correo electronico recibido de parte de Nic €hilie rola a fojas 7 del expediente por el cual se
comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento aohé 27 de julio de 2007 de la aceptacién del
suscrito como arbitro del presente caso.

6. Formulario de admision de envios registrado€deeos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de
autos en los cuales consta que la notificacionndetero 4 anterior fue despachada a las partes con
fecha 26 de julio de 2007, por correo certificado.

7. Resolucion de fechaO6 de agosto de 2007, firmada por dofia Paula bud®ojas

en representacion de Vagon Luz S.A, y Rodrigo Ledmtia en representacion de Grupo Bimbo S.A.
de C.V. en conjunto con el Arbitro, donde fijan le@mas de procedimiento que rola a fojas 10 de
autos.

8. Escrito y documentos que rolan a fojas 11 yisiges enviados con fecha 06 de agosto de 2007
por don Rodrigo Ledn Urrutia en representacion dg6 Bimbo S.A. de C.V., que solicita asignacion
de nombre de dominio, presenta, patrocinio, podsoynpana delegacion de poderes

9. Escrito con copia de fecha 20 de agosto de gd@7rola a fojas 19 enviado por don Rodrigo
Ledn Urrutia en representacion de Grupo Bimbo SeAQdV., argumentando su mejor derecho al
nombre de dominio en disputa y acompafando docasent

10. Escrito y documentos que rolan a fojas 36 wisiges presentados por dofia Karime Hamed
Sleiman en representacion de Vagon S.A. con fe2hde2agosto de 2007, en defensa de la solicitud



sobre el nombre de dominio CAFETELATE.CL. y acongafpia de registro de la marca comercial,
copia de la solicitud obtenida de la pagina welpiac@onsulta de dominios, nhombre de dominio y
marca comercial, copia orden de visita y copiastados de marcas

11 Resolucion de fecha 22 de agosto de 2007 queaslado a los documentos recibidos en la
oficina del arbitro, a las partes correspondieqtesrola a fojas 54 de autos.

12 Formulario de admision de envios registrado€algeos de Chile que rola a fojas 55 y 56 de
autos en los cuales consta que la notificaciomdeiero 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 B0@7ola a fojas 57 enviado por dofia Karime
Hamed Sleiman en representacion de Vagon S.Acitsoldo que se le notifiquen las resoluciones que
se dicten en el presente procedimiento, al cofemirénico khamed@dhabogados.cl

14. Escrito con copia de fecha 24 de agosto de g0@7rola a fojas 59 enviado por don Rodrigo
Ledn Urrutia en representacion de Grupo Bimbo SdA. C.V., evacua traslado y acompafia
documentos

15. Escrito con copia de fecha 30 de agosto de B0@7ola a fojas 64 enviado por dofia Karime
Hamed Sleiman en representacion de Vagon S.A.uavaaslado y solicita su total rechazo

16. Resolucion de fecha 10 de septiembre de 2067dguel segundo traslado a los documentos
recepcionados en la oficina del arbitro, a lasgsacbrrespondientes que rola a fojas 69 de autos.

17. Escrito con copia de fecha 24 de septiembr@0f& que rola a fojas 71 enviado por dofa
Karime Hamed Sleiman en representacion de Vagon, $oAmula observaciones que se tengan
presentes al momento de resolver, y solicita qugesen término probatorio

Y TENIENDO PRESENTE:

l. Que el procedimiento de mediacion y arbitrajereaconflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl., es de naturaleza desfazadd, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido indeston las calidades de "arbitrador”, y que erreon

de sus resoluciones no procedera recurso algunquedas partes han renunciado expresamente a
recurrir de sus resoluciones, segun lo disponeesapnente el articulo séptimo del Anexo N° 1, de la
Reglamentacion NIC CHILE vy los articulos 636 y segies del Codigo de Procedimiento Civil.

Il. Que a la audiencia del dia 06 de agosto de 20@% 17:30 pm, fijada en la resolucion que rola
a fojas 5 para la realizacion del comparendo equel se acordaria el procedimiento del presente
arbitraje, asistio dofia Paula Lucero en represémtate Vagon Luz S.A, y don Rodrigo Leon Urrutia
en representacion de Grupo Bimbo S.A. de C.V.



.  Que con fecha 20 de agosto de 2007 don Rodrggn Urrutia en representacion de Grupo
Bimbo S.A. de C.V. presento escrito con copia dquie a fojas 19 y siguientes, argumentando que es
fundamental sefialar que su representada Grupo B8mbale C.V., es una destacada y ampliamente
posicionada empresa en el mundo, que dado el eardque poseen los productos entregados por su
mandante, éste se ha preocupado de resguardaagenjhecho que le ha posibilitado ser una de las
empresas lideres en su rubro.

v Que ademas don Rodrigo Ledn agrega que la m@AdeELATES, registro n° 546907, es una
marca registrada de su representada que distioglos tos productos de la clase 30, es decir, entre
otros productos de la clase, quedan protegido®lporonopolio legal, café, té, cacao, azlcar, arroz,
tapioca, sagu, sucedaneos del café; harinas y ra@paes hechas de cereales, pan, pasteleria y
confiteria, helados comestibles; miel, jarabe déamae levadura, polvos de esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielgymaenta que la parte del primer solicitante desiina

el nombre de dominio de autos a servicios y veatprdductos protegidos en la clase 30, con lo gue s
vera afectado el derecho de propiedad industrisudepresentada; mencionando los articulos 28 y 29
de la Ley de Propiedad Industrial No. 19.039 gp#id¢an y sancionan el uso indebido de las marcas
comerciales.

V. Que con fecha 22 de agosto de 2007 dofia Kariamdd Sleiman en representacion de Vagon
S.A., presentd un escrito en el que argumenta gspugs de un proceso de seis meses en la busqueda
de nombres para el rubro cafeteria, con fecha 1mago de 2007, su representada solicitd la
inscripcion del nombre de dominio CAFATELATE.CL ehdo verificado previamente, que dicho
nombre no se encontraba inscrito, ni pedido eniteClile. Asimismo, en razon que dicha expresion
no se encontraba registrada ni solicitada comoan@mercial para el rubro antes indicado, con fecha
31 de mayo de 2007, dofia Paula Lucero solicito einBepartamento de Propiedad Industrial, bajo el
n® 775.694, el registro de la marca “CAFETELATES&ra@ distinguir servicios de restaurante, café,
cafeteria, bar, gelateria, salon de té; servicmsafeteria para despacho a oficinas; preparacmn y
venta de alimentos y bebidas para el consumo emnsi®o lugar, o para llevar y despachar, clase 43;
solicitud que fue aceptada a tramitacion, y fuelipatia en el Diario Oficial el 24 de agosto del afio
2007 y a mayor abundamiento, dofia Karime Hamedn8lei argumenta que dicha solicitud que en
fotocopia simple acompafa los documentos presesitadaina muestra del mejor derecho que tiene su
representada sobre el nombre de dominio, todawetagmarca que ella tiene en tramite de regisso,
idéntica al nombre de dominio solicitado.

V. Que con fecha 24 de agosto de 2007 don Rodrgm WUrrutia, en la presentaciéon de un nuevo
escrito sostiene que lo Unico que tiene la panéraoa, es una solicitud de marca aln no publiesda

el Diario Oficial, con lo que a esta fecha es inifplesdeducir oposicion de ella, ademéas de ser la
primera en solicitar el nombre de dominio, peroanawas, porque la primera solicitante no ha
acreditado ningun derecho mas que un derecho @rqoe emana del contrato suscrito entre ella y
Nic Chile.

VI.  Que con fecha 30 de agosto de 2007 dofia KaHaraed Sleiman en una nueva presentacion
argumenta que su contraparte ha sefialado que starearcasi idéntica al nombre de dominio
solicitado en autos, que la marca Cafelates dep&iBimbo S.A. de C.V., es reconocida y esta
posicionada en el mercado; y que su representastinal@ el nombre de dominio a la venta de
productos clase 30, todo lo cual no es efectiva, Iposiguiente; en primer término, si bien las
expresiones CAFELATES y CAFETELATE son coincidergesalgunas de sus letras, en caso alguno



guardan semejanzas al grado de producir confusiéres el requisito que exige la norma del articulo
20, letra h) de la Ley 19.039 de Propiedad Indaistaidemas, si la contraria coexiste con las marcas
CAFETAL, CAFETALESRELLENOS, CAFETAL IBAN, CAFELECTALACAFET, no habria razon
para que no coexistiera también con la de su reptada. Por otra parte, y conforme ya se sefadb en
escrito de demanda, el Grupo Bimbo S.A. de C.Wnagmha comercializado en el mercado productos
bajo la marca “CAFELATES” resultando el uso de sgicoductos por parte del segundo solicitante
del todo desconocidos para los consumidores; y ceenpuede apreciar del listado de productos y
marcas que figuran en su sitio web, tampoco apat@t® signo. En consecuencia, mal podria mi
representada estar aprovechandose de la famanedatbde una marca que carece de éstas cualidades
o0 caracteristicas en el mercado o comercio.

VII.  Que con fecha 24 de septiembre de 2007 dofrartéaHamed Sleiman argumenta en su ultima
presentacién que en relacion a su marca CAFELAT®Se recordar que la demandada tiene una
marca con una cobertura diversa a la del dominoEJAEATES. CL a que se refiere el conflicto de
estos autos; que el Grupo Bimbo S.A. de C.V. a¢hd tampoco ha deducido oposicion a la solicitud
de marca No0.775.694 que ha presentado su clieméeelgsegundo solicitante no ha aportado pruebas
ni documentos que prueben su mejor derecho soblienghio solicitado.

VIll.  Que, atendido que las partes han acompafadiente prueba instrumental al proceso
fundando sus pretensiones, alegaciones y defeesi@sarbitro arbitrador, teniendo en consideraciéon
las facultades legales conferidas por los articBB&y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil
ha estimado que no se hace necesario recibir Isacauprueba porque esos mismos antecedentes
acompafados se refieren a los hechos sustancatéseptes y controvertidos que deban ser objeto de
probanzas, ni tampoco procede decretar diligenathsionales destinadas al conocimiento de los
hechos, ya que los documentos acompafados popesdease refieren al objeto del presente arbitraje
y corresponde ponderarlos de manera individual ueconjunto para arribar a una conclusion en este
caso patrticular.

IX. Que adicionalmente, las argumentaciones esgasnen el proceso por ambas partes y la
ponderacion de toda la prueba instrumental acondlgadia@stos autos y por los medios que aconseja la
recta razon, el criterio racional puesto en juieiocsentido comun y la recta intencion, han peduia

este arbitro alcanzar, la conviccion necesaria pasalver el conflicto sobre el nombre de dominio
CAFETELATE.CL.

X. Que como elemento principal para alcanzar lavicoion a que este arbitro ha llegado en este
caso se debe tener presente que luego de habaragi@ana busqueda en internet con el buscador
google se ha podido comprobar que existen mas 40 3sitios asociados a la denominacion
CAFELATE, por lo que la alegacién de exclusividage dva hecho el segundo solicitante al respecto
debe ser puesta en duda al menos para una ampiaeg@roductos y servicios que son ofrecidosaen |
red virtual por terceras personas no asociadastdinente a la misma.

XI.  Que el nombre de dominio CAFETELATE es distiatla marca comercial CAFELATE y que
ambas pueden coexistir sin peligro de confusiam,gsie sean en verdad engafiosamente similares,
considerando a este respecto que la marca comgrelahombre de dominio del primer solicitante,
sera usado con una forma gréafica determinada tab @mnsta a fojas 49 de autos en la etiqueta que se
ha acompafiado junto con el escrito de fecha 22 ost@de 2007.



XIl. Que ademas el primer solicitante tiene integsekegitimos sobre el presente nombre de dominio y
no lo ha inscrito o utiliza de mala fe, y aunquerarca comercial solicitada con el No.775.694 Ha si
objetada en cuanto a su tramitacion y denegadal i@@partamento de Propiedad Industrial, lo ha sido
por ser semejante a la marca CAFFELATE registrema el N0.690.926 para distinguir un hotel y
motel en la clase 43 cuyo titular es Francisco $@s#iago Herrera Hurtado, lo que demuestra una vez
mas que coexisten muchas denominaciones parecatasdpstinguir productos y servicios, lo que
puede resolverse en definitiva en el Departameatérdpiedad Industrial, en acciones de revocacion o
nulidad posteriores al presente arbitraje o inckesoconocidas por los Tribunales de Justicia gaea

los jueces del fondo determinen si hay infracciérddrechos de propiedad intelectual ya constituidos
lo que escapa al objeto del presente arbitraje.

XIll. Que las demas alegaciones de las partestsaaegue tienen un valor secundario y que deben
ceder ante la fuerza de los argumentos sefialagoanterioridad en los puntos VIl a Xll inclusive,
por medio de los cuales a juicio de este arbitrguedado demostrado que el mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto corresponde al prisodicitante.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio CAFETEIEATL, pedida por Vagon Luz S.A.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio CAEEATE.CL, pedida por de Grupo Bimbo
S.A.de C.V.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correotr@nico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fechalg\aeelven los autos de este arbitraje a Nic Cloife ¢
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y pdacea su correspondiente archivo

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador.

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidate Ministro de Fe Dofia Lionelly Avila Castro y
don Hernan Soriano Arancibia, domiciliados parassfectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12,
comuna de las Condes.

Lionelly Avila Castro Hernan Soriano Arancibia
Rut. 12.660.956-6 Rut. 6.925.757-7



