Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001, Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

migourmet.cl

En Santiago a 28 de Julio de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio migourmet.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC
Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante DRINKS AND FOODS CHILE DAFC COMERCIALIZADORA Y

DISTRIBUIDORA DE ALIMEN, domiciliado en Pedro Pablo Mufioz N° 250, La Serena, La Serena, La Serena;
y por la otra, Segundo Solicitante Rep. por Silva & Cia. (GOOD FOOD S A), domiciliado en Hendaya N° 60,
Piso 4, Las Condes, Santiago, Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 12 de Junio de 2014, se recibié en mi oficina Oficio N° 19961, materia solicita arbitraje
dominio migourmet.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido
de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacién arbitro y la renuncia de
recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que mediante carta de fecha 13 de Junio de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notifico a las partes en
conflicto por medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacién y/o fijacion de
normas del procedimiento para el dia 27 de Junio de 2014, a las 12:30 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 27 de Junio de 2014, siendo las 12:40 horas se llevo a efecto comparendo decretado
en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Rep. por Silva & Cia. (GOOD FOOD S A), quienes
confieren poder a dofia Maria José Arancibia Obrador, Abogado, parta estos efectos ambos
domiciliados en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago y con la inasistencia del Primer
Solicitante DRINKS AND FOODS CHILE DAFC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
ALIMEN; y en presencia de Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la
posibilidad de una conciliacién que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del
procedimiento de acuerdo a la Reglamentacion NIC. Al contarse con la presencia de solo una de las
partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

Que con fecha 11 de Julio de 2014, se recibe dentro de plazo via mail Demanda de asignacion de
nombre de dominio del Segundo Solicitante.

Que con fecha 22 de Julio de 2014, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante, A lo
principal: Por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio; Primer otrosi: Por
acompafiados documentos con citacion; Segundo otrosi: Téngase presente. Se deja constancia que el
Primer Solicitante no realizé presentacion alguna. Que segun punto N° 4 Fijado en las normas de
Procedimiento “Vencido el plazo indicado, la causa quedara en estado de oir sentencia, y se resolvera
la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado”. Se cita a las partes a oir
sentencia.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

| Para comprender la legitimidad de la pretension de mi mandante, resulta fundamental sefialar
que GOOD FOOD S A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del
mercado nacional como internacional.
La historia de Gourmet comienza en 1958, cuando se envaso el primer extracto de vainilla con
esta marca. Desde ese momento, no ha cesado la innovacion que ha llevado a que hoy
Gourmet cuente con mas de 200 productos en el mercado chileno.
Desde el aflo 1958 mi representada GOOD FOOD, es la creadora, usuaria y quien ha



posicionado en Chile el signo GOURMET, esto es un hecho “publico y notorio” el cual es
reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosi
de esta presentacion.

El nombre de dominio solicitado MIGOURMET.CL, contiene en forma principal la marca
registrada por parte de mi representada, no siendo distintivo anteponer “MI” a la marca de mi
representada.

En otro orden, el primer solicitante no tiene marcas registradas o alguna razén social que
pueda justificar que lo hagan detentar un mejor derecho. Por lo anterior estimamos que es
improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a
derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de GOOD FOOD S.A.

Es asi como mi representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor
derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa.

El rechazar nuestra solicitud, se estaria vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas
incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o
limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial”, un
concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y que
amerita por tanto, la mé&xima proteccion juridica. Debemos recordar e indicar que nuestra
marca notoria y conocida, GOURMET, esta incluida en el dominio de autos.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la
contraria del dominio en cuestion generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado
respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el
primer solicitante con el concepto MIGOURMET.CL dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automatica con mi mandante GOOD FOOD S.A., por lo cual
solicitan que el dominio en disputa MIGOURMET.CL sea asignado a mi representada GOOD
FOOD S.A., con expresa condena en costas a la parte contraria.

7. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafados los siguientes documentos:

1. Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personeria para actuar en autos.
2. Lista de marcas que incluyen el concepto GOURMET.
Entre las que se encuentra GOURMET en los siguientes tipos de cobertura

MARCA TIPO DE COBERTURA | CLASES/REGION

GOURMET Denominativa Productos | 32,30,29,33,16,2,5,3,1,2,11,14,20,24,25,28,31,8,21
Denominativa Servicios | 43,38,41,42,35
Mixta Productos 30,29,31,32,33,
Mixta Servicios 43
Denominativa Est. 29,30,32,33/ V, Xl ; 31/XIIl'; 29,30,32,33/ XII /
Comercial 29,30,31,32,33/ LIL LIV VILVILVILIX, X, X
Denominativa Est. 29,30,32,33
Industrial

Y otras marcas que contienen la expresion GOURMET

3.

4.

Certificado emitido por el NIC Chile el cual da cuenta de la titularidad del nombre de dominio
gourmet.cl.

Certificado emitido por el NIC Chile el cual da cuenta de la titularidad del nombre de dominio
chilegourmett.cl.

8. Se deja constancia que el Primer Solicitante no realizd presentacion alguna referente a su mejor

derecho respecto al dominio disputado.



CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de cada
solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que
no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo
Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cual de las partes posee
un mejor derecho sobre el dominio solicitado migourmet.cl, y si eventualmente una de las solicitudes
competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho probado en la causa que el Segundo Solicitante tiene registrada una serie de marcas
que contienen la palabra GOURMET en diferentes clases, las que se encuentran concedidas, como también
tiene dominios que contienen la palabra GOURMET, y que el Segundo Solicitante es una institucion cuya
existencia es de larga data y que goza de reconocimiento en el publico consumidor en todo el pais.

3. Que ademas el Segundo Solicitante ha probado ser el titular de diversos dominios que contienen la
expresion GOURMET.

4. Que el Primer Solicitante no presentd argumentos ni pruebas sobre cual seria su derecho sobre el nombre
en disputa.

5. En consecuencia de expuesto se evidencia que de otorgarse el dominio en disputa a un tercero, distinto
del titular de las marcas registradas y de los dominios inscritos citados, se produciran confusiones en los
consumidores de la Internet, en mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio migourmet.cl al Sequndo Solicitante Rep. por Silva & Cia. (GOOD FOOD S A)

Sobre solicitud a Condena en Costas no ha lugar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Isabel Paiva Hantke, Rut:
7.287.246-0 y dofla Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE

Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 7.287.246-0 RUT: 16.278.653-9



