FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<lebuffetexpress.cl>

- ROL 10852-
Santiago, 25 de agosto de 2009

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 10852 de 24 de junio de 2009, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notific6 al suscrito la designacion
como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignaciéon del nombre
de dominio <lebuffetexpress.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante Gustavo Leiva Zamorano, Rut 12.870.332-2, Av. El Carmen 1447, Huechuraba,
Santiago y como segundo solicitante Distribucion y Servicio D&S S.A. RUT: 96.439.000-2,
representado por Silva & Cia., Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 8301 Quilicura, Santiago.
CUARTO: Que con fecha 25 de junio de 2009, se cité a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento, para el dia lunes 6 de julio de 2009, a las 10:10
horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del
nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 6 de julio, la referida audiencia se llevé a cabo con la presencia
de don Fernando Ponce en representacion del segundo solicitante y del sefor Juez
Arbitro, no hubo conciliacién, acordandose las bases del procedimiento arbitral.

SEXTO: Que con fecha 07 de julio de 2009, se declar6 abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia lunes
22 de julio de 2009.

SEPTIMO: Que con fecha 20 de julio de 2009, don Rodrigo Ledn Urrutia, en
representacion del segundo solicitante, presenté demanda arbitral por asignacién de
nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que don Gustavo Leiva Zamorano solicitd el registro de la expresion lebuffetexpress.cl
como nombre de dominio ante el registro de NIC CHILE.CL, y DISTRIBUCION Y
SERVICIO D&S S.A., solicitdé el mismo nombre de dominio, dentro de plazo.

b) Que luego de no prosperar la mediacion contemplada en los articulos 1 y 2, del Anexo
1 relativo al Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, se procedié a la designacién del
arbitro respectivo por NIC CHILE, el cual dicté las normas de procedimiento para el
presente arbitraje.

¢) Que DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A. se ha preocupado de resguardar su
imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres en su rubro. En este
sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegid como marcas
comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 Ley de Propiedad Industrial, el concepto
BUFFET, entre los cuales se pueden sefalar, BUFFET, tipo denominativa, nimero de
registro 598807, clase 6, BUFFET, tipo denominativa, nimero de registro 598808,
Productos 21, BUFFET, tipo mixta, nimero de registro 649483, servicios 35, BUFFET,



tipo mixta, nimero de registro 687201, Productos 35, servicios 41, 42, 43, 44 y 45, entre
otras.

d) Que si el primer solicitante registrara para si como nombre de dominio, el elemento
caracteristico de su marca surgirian errores y confusiones de toda indole situacion que
vulnera los intereses de DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A., desde el punto de vista
de sus activos de identificacién comercial, situacién que no resulta saludable.

e) Que el segundo solicitante usa profusamente la expresion BUFFET, no sélo por los
registros de marca comercial, sino que también por el uso practico que le ha dado como
consta de las pruebas que se acompafnan y de los documentos hasta papeleria y
elementos probatorios concretos y especificos que demuestran el uso efectivo de la
expresion y de la necesidad que tiene nuestro cliente de amparar el desarrollo de su
actividad comercial como la comida EXPRESS o rapida.

f) Que el segundo solicitante hace uso importante de sus marcas como consta del
material probatorio que se acompana al escrito.

g) Que es por ello que DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A., dentro de su proyeccién
comercial solicita el nombre de dominio de autos, en concordancia con toda la Importante
inversidn que ha realizado en el registro de marcas comerciales y en el desarrollo
publicitario de sus servicios y productos asociados.

h) Que el articulo 14 articulo del reglamento NIC CHILE, senala: “sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre abusos
de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos vélidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a
ello, podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a
las normas del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Anexo 1 de esta
reglamentacién, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contrarie
ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso,
se suspendera la tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia
correspondiente”.

i) Que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestion, generard todo
tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la
expresion lebuffetexpress.cl,

j) Que buena fe, interés legitimo, marcas y uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a
DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A., como titular de un mejor derecho para optar al
dominio en cuestion.

k) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acomparié los siguientes
documentos en la forma legal correspondiente: 1. Listado de marcas comerciales
BUFFET de DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A. 2. Copia de fotografias de stand en
que aparece nitidamente el uso de la expresién BUFFET y CAFETERIA BUFFET. 3.
Impresion de resultado de la busqueda en GOOGLE de la expresion BUFFET asociada a
nuestro cliente D & S, arrojando gran cantidad de coincidencias. 4. Pagina de sitio web de
Lider.cl en que aparece logo BUFFET dentro de las marcas de DISTRIBUCION Y
SERVICIO D&S S.A. 5. Copia impresa de discurso del presidente del segundo solicitante
en gue aparece la informacion de decenas de cafeterias vinculadas al concepto BUFFET.
6. Plato de café con la marca BUFFET. 7.Brochure sobre marca BUFFET. 8. Carta MENU
de BUFFET.

9. VASO de café chico BUFFET. 10. VASO de café grande BUFFET. 11. Sobre
endulzante BUFFET. 12. Sobre AZUCAR BUFFET. 13. Bolsita de chocolate BUFFET. 14.
Pliego de calcamonias BUFFET. 15. Tarro de helado BUFFET.



OCTAVO: Que con fecha 28 de julio de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada
la demanda por don Rodrigo Ledn Urrutia en representacion del segundo solicitante y tuvo
por acompariados los documentos con citacién y en la forma legal indicada.

NOVENO: Que con fecha 28 de julio de 2009, se declara abierto el periodo de respuestas
por el término de cinco dias hébiles, venciendo en consecuencia el dia martes 4 de
agosto del presente afo, apercibiendo el tribunal al primer solicitante a hacer valer sus
derechos en dicha instancia procesal.

NOVENO: Que con fecha 10 de agosto de 2009, no habiendo hecho valer sus derechos el
primer solicitante en el periodo de respuestas correspondiente, este Tribunal Arbitral
resolvid citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE: )

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a
cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud
competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta
manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes
competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado, por la abundante prueba documental
aportada por el segundo solicitante, que éste efecta un uso masivo de la expresién
BUFFET, siendo contenida tal palabra completamente en el nombre de dominio en
disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos.

TERCERO: Que adicionalmente a lo dicho en el considerando anterior, la sociedad
segunda solicitante posee inscrita la marca BUFFET, numero de registro 598807, clase 6,
BUFFET, tipo denominativa, nimero de registro 598808, Productos 21, BUFFET, tipo
mixta, nimero de registro 649483, servicios 35, BUFFET, tipo mixta, nUmero de registro
687201, Productos 35, servicios 41, 42, 43, 44 y 45, entre otras, en el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial, siendo la marca comercial lo que demuestra una actitud
consistente del segundo solicitante, en cuanto a la proteccién de su marca registrada, al
haber presentado su solicitud competitiva en el siguiente nombre de dominio.

CUARTO: Que, el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le
ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede
atribuirsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral
ante arbitros arbitradores, no requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado para
proseguir la secuela del juicio y, ademas, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-
Chile la defensa de su posicion juridica no importaba a la referida primera solicitante
incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede
tenerse en cuenta por interpretacion analdgica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen
normas de politica de interés general relativas a la aplicaciéon y a las funciones del
dominio de primer nivel «.eu», asi como los principios en materia de registro, Reglamento
que en su articulo 22 N® 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de
las partes en un procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los
plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podran
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria’.
SEXTO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer
solicitante puede llevar a confusién a los usuarios de Internet, toda vez que existen
razones suficientes para sospechar que buena parte del pablico consumidor asociara la



expresion, BUFFET contenida en el nombre de dominio en cuestién, a los productos y
marcas comerciales de titularidad del segundo solicitante pudiendo, en consecuencia,
provocarse un uso indebido y el consecuente enriquecimiento ilicito por parte del primer
solicitante.

SEPTIMO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha senalado reiteradamente
la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997),
N2 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales
Coya, Monica: "...el arbitro arbitrador esta llamado a fallar conforme a la prudencia y
equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de
un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la
sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria,
ininteligible, o imposible de cumplir”.

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio
<lebuffetexpress.cl>, al segundo solicitante, esto es, DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S
S.A. RUT 96.439.000-2

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante,
antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los
cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvi6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Resolucién de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.2323.



