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CRISTIAN SAIEH MENA

JUSTO JAVIER LOPEZ SARRION
con WATT'S S.A.

echef.cl
Causa Rol N° 21-2013

Santiago, 23 de mayo de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notifico al infrascrito su nombramiento como
arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcién del
nombre de dominio “echef.cl”, siendo partes en este litigio, como primer
solicitante, JUSTO JAVIER LOPEZ SARRION y, como segundo solicitante,
WATT’'S S.A.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en
Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se
realizaria la audiencia de conciliacién, lo que se notificé a las partes y a NIC Chile,

segun consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida comparecié sélo el segundo
solicitante, debidamente representado por don Sebastian Prieto Damm. No se

produjo conciliacién y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.
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CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con
las cargas procesales, este tribunal ordend a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentd la demanda
arbitral por asignacion de nombre de dominio, que consta a fojas 23 alegando en

lo medular lo siguiente:

— Watt's S.A. es una empresas lider en Chile, en el ambito de los alimentos, con
una amplia gama de productos que se comercializan en el mercado nacional e
internacional.

— Dos de los segmentos alimenticios en que Watt's S.A participa son el de las
oleaginosas y las pastas, por medio de la marca “chef”. Para estos efectos ha
registrado una serie de marcas que tienen como signo distintivo la palabra
“chef”, asi como nombres de dominio entra lo que se encuentran chef.cl,
bigchef.cl, chefchile.cl, cheff.cl, casachef.cl, elcheff.cl

— El caso de autos conlleva un riesgo de confusién entre los consumidores,
guienes pensaran que los productos ofrecidos en la pagina web echef.cl
provienen de Watt's S.A., ya que el publico consumidor de productos y
servicios alimenticios identifica la palabra “chef’” con los productos elaborados
y distribuidos por el segundo solicitante.

— ElI nombre de dominio es idéntico a las marcas comerciales del segundo
solicitante, lo que constituye un acto de competencia desleal abordado por el
Convenio de Paris.

— Watt's S.A. goza de fama y notoriedad, al igual que sus marcas relacionadas,
como es el caso de “chef”, dado la estrecha relacién que hace el publico entre
la palabra, y por lo demas marca registrada, “chef’ con los aceites y las pastas

del segundo solicitante, alcanzando reconocimiento a nivel nacional.
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— Por otra parte, el primer solicitante no posee derechos que le otorguen
preferencia frente a la asignacion del nombre de dominio en conflicto, ya que
no es titular de una razén social que avale el uso del dominio, ni siquiera de
otros dominios relacionados. Sélo podr4 valerse en este caso del principio

"first come, first served”, el cual constituye un principio y no un derecho.

El segundo solicitante acompafié los siguientes documentos:
1. Copia de la informacion obtenida de la pagina web del INAPI sobre las
marcas “chef”.
2. Copia de la informacion obtenida de la pagina web de NIC Chile sobre los
dominios chef.cl; bigchef.cl; chefchile.cl; cheff.cl; casachef.cl; elcheff.cl
3. Set de impresiones del sitio web www.watts.cl
4. Set de envases de aceite CHEF.
5. CD que contiene los siguientes documentos:
- Material gréfico publicitario Aceite y Pasta Chef afio 2009 y 2010.
- Material gréfico publicitario Pasta al Huevo Chef afio 2008.
- Material gréfico publicitario Pasta Chef afio 2008 y 2010.
- Material gréfico publicitario Pastas Frescas Chef afio 2010.
- Set de fotografias de envases de Aceite Chefy sus etiquetas.
— Spot publicitario Aceite de Oliva Chef.
— Spot publicitario Aceite Chef.
— Spots publicitarios Pasta al Huevo Chef.
— Spots publicitarios Pasta Chef.
— Spots publicitarios Pastas Frescas Chef.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por
asignacion de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompafiados los
documentos presentados, y dio traslado de la presentacion al primer solicitante.
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SEPTIMO: Que, se evacud el traslado dado al primer solicitante en su rebeldia, de
conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal cité a las partes a
oir sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspeccion personal

del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.echef.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompafnados por el segundo
solicitante no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se

tendran 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 obligaciéon de entender el
alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en
cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis de los
documentos acompafiados, puede inferirse con suficiencia que el segundo

solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legitimo.

DECIMO PRIMERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es
la de identificar un determinado producto, servicio, organizacion o cualquier tipo de
sistema social, en forma rapida y precisa, a fin de evitar que las personas en
general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya
informacion se recaba a través de Internet, experimenten confusién sobre la

procedencia, calidad y caracteristicas o condiciones de los mismos.
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DECIMO SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado
a la conclusion de que el nombre de dominio en disputa “echef.cl” es virtualmente
idéntico al nombre de dominio del que es titular el segundo solicitante, a saber
“elchef.cl” y “chef.cl”, no constituyendo la omision de la letra “I” o la insercién de la
letra “e”, en su caso, un elemento suficientemente diferenciador. La referida
similitud podria inducir a confusién al publico de Internet, lo que traeria como
consecuencia la afectacion de los derechos sobre las marcas comerciales y los
dominios que el segundo solicitante tiene titularidad.

DECIMO TERCERO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentacién alguna
en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su

interés en el nombre de dominio en disputa.

DECIMO CUARTO: Que, en atencion a que éste sentenciador es llamado a
resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la
prudencia y la equidad, se ha realizado una inspeccion personal del tribunal en el
buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de
busqueda:

a.- “echef”. en los primeros diez resultados aparecen distintos sitios web, en
distintos idiomas. Los que estan espafol hacen referencias al tema cocina en
genreal.

b.- “Justo Javier Lépez Sarrion”, esto es el nombre del primer solicitante: dentro de
los diez primeros resultados no se pudo determinar con certeza que se hiciera
referencia al primer solicitante. No se encontraron sitios relacionados con el
término “echef”.

Por ultimo, revisado el dominio echef.cl, se comprobd que se redirige a un sitio

donde se ofrece el “proceso de instalacion wordpress”.
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DECIMO QUINTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el
legitimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger sus marcas
comerciales y dominios, atendida la similitud entre los mismos y el dominio objeto
del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensién atendible
en el sentido de impedir una confusién de los cibernautas respecto de los
productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A
mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes alguno
respecto de su interés en el dominio en disputa. Por lo anterior, éste arbitro
arbitrador inclina su conviccién hacia el mejor derecho del segundo solicitante,
concluyendo que se le debera otorgar la proteccion requerida en esta contienda
arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 y siguientes del

Cddigo de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “echef.cl” al segundo solicitante, WATT'S S.A.
Cada parte respondera de sus costas.
Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.
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Notifiguese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.
Resolvio Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier
Vergara Diéguez y Maria Angélica Aguilar Larrain.
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