FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<PITASCREPSYWAFFLES.CL>

- Rol 6291 -
Santiago, 1 de septiembre de 2006.
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF06291, de fecha 23 de junio de 2006, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la
designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de
inscripcion del nombre de dominio <PITASCREPSYWAFFLES.CL>.

SEGUNDO: Que el suscrito acept6 el cargo de arbitro para el cual habia sido designado, y
juré desempefiarlo 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, segln aparece del citado oficio, son partes en esta causa: como primer
solicitante pitas creps & waffles (CRISTALES ALIMENTOS S.A.), Rut: 76.471.250 - 1,
correo electrénico jguerra@acsi.cl, contacto administrativo, Jaime Merino Ocaranza,
direccion postal Valentin Letelier 1376 oficina 206, Santiago, Santiago, y como segundo
solicitante Crepes & Waffles S.A. representada por Estudio Enrique Dellafiori (ENRIQUE
AGUSTIN DELLAFIORI MORALES) RUT: 06.865.999 - K, confirma@nameaction.com,
cywrmac@colomsat.net.co, mail@nameaction.com, edellafiori@dellafiori.cl, contacto
administrativo Ricardo Macia Restrepo, direccién postal Av. Providencia N° 201 Of. 22
Providencia, Santiago.

CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia viernes 30 de junio de 2006, a las 18:30 horas en la sede del
tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante los dominios en
cuestién en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, la referida audiencia se celebré con la asistencia de dofia Mariana Simian,
abogada, en representacion del segundo solicitante, esto es, Crepes & Waffles S.A, no
hubo conciliacion, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 23, con fecha 3 de julio del afio 2006, se declaro abierto el Periodo
de Planteamientos por el término de diez dias habiles, notificandole al primer
solicitante electronicamente las Bases del Procedimiento y apercibiéndolo para que
hiciera valer sus argumentos de mejor derecho en tal instancia procesal.

SEPTIMO: Que, a fojas 24, con fecha 11 de julio de 2006, don Enrique Dellafiori Morales
en representacion del segundo solicitante, ya individualizado, presentd escrito de mejor
derecho sefialando que el nombre de dominio <PITASCREPSYWAFFLES.CL> debe serle
asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden
resumirse en los siguientes:

a. Que, su representada sostuvo ante el Arbitro sefior Felipe Bahamondez Prieto un
juicio por la asignacion del nombre de dominio crespesywaffles.cl. En aquella ocasion,
se asigné el nombre de dominio en disputa a la sociedad que representa y, para decidir
como lo hizo, el sefior arbitro que conoci6 de este asunto, tuvo en especial
consideracion que, no obstante identificarse ambas partes con el nombre de dominio en
disputa, constituye mejor derecho que la razén social de su mandante es igual al nombre



de dominio solicitado; y, que tiene registros en Chile y en el extranjero sobre la marca
comercial de idéntica denominacién, razones por las que aplica la disposicién contenida
en el articulo 22 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL. y, por la otra parte, que, sometido ante S.S. a arbitraje la asignacion del
nombre de dominio crepesandwaffles.cl, el mismo fue asignado por usted a su
representada mediante le procedimiento seguido bajo el Rol N° 555. Por lo anterior,
como primer argumento de mejor derecho, pide se tenga presente la titularidad de su
parte sobre los siguientes nombres de domino con extension .cl: a) crespesywaffles.cl y
b) crepesandwaffles.cl.

b. Que, La sociedad que representa, a resultas de los litigios arbitrales antes
comentados es duefia de los nombres de dominio crepesywaffles.cl vy
crepesandwaffles.cl, vigentes a esta fecha, conforme se acredita con las impresiones
pertinentes obtenidas de la pagina www.nic.cl, S.S. arbitral coincidir4 con esta defensa
gue las similitudes entre los nombres de dominio citados y el de autos son manifiestas,
de lo que se sigue que los mismos no pueden existir a nombre de diferentes titulares, sin
gue ello produzca confusion en los usuarios de Internet en cuanto a la empresa
prestadora de los servicios.

c. Que, su representada es titular de las marcas “CREPES & WAFFLES™” y “C&W CREPES
& WAFFLES” para distinguir servicios de la clase 42, actual, 43, en especial, servicios de
restaurantes, bares y cantinas, en los siguientes paises: Colombia, Perl, Panam4,
Estados Unidos, Espafia, Argentina y México. En tanto, en Chile, es titular de los
siguientes registros:

A.- N°480.360, “C&W”, mixta, que distingue servicios de bar y restaurantes, clase 42,
actual clase 43, otorgado el 24 de febrero de 1997.

B.- Registro 668.544 , “C&W CREPES&WAFFLES”, denominativa, que distingue servicios
de bar, restauran, fuente de soda, salén de té, sandwicheria y servicios de procuracion
de alimentos, clase 42, actual clase 43 del Clasificador Internacional, otorgado con
fecha 08 de julio de 2003.

d. Que, el nombre CREPES & WAFFLES y el concepto que el mismo nombre representa
ha alcanzado fama y notoriedad no solo en los paises antes mencionados, en los cuales
realiza actividades comerciales mediante franquicias, sino que también en otros paises
entre los cuales se cuenta Chile. En efecto, la sociedad que representa ha creado la idea
de un restaurante que ofrece, entre otros numerosos productos, pitas (sandwiches en
pan del mismo nombre), crepes y waffles. Esta creacidén es original de su mandante,
qguien recibe diariamente y ha recibido durante afios solicitudes de franquicias de
diferentes paises entre los cuales se cuenta Chile, Bélgica, México, U.S.A., Alemania,
Venezuela, Canadd, Australia, Holanda, etc.

e. Que, le parece curioso que la sociedad Cristales Alimentos S.A. idee o invente un
nombre del todo similar al de su mandante y, ademas presume que, es del todo probable
gue bajo el dominio de autos publicite servicios en el mismo rubro que la sociedad que
representa (servicios de la clase 42, actual clase 43, restaurantes) y destinada al mismo
tipo de productos (pitas, crepes y waffles) y, alin mas, pretenda obtener un nombre de
dominio en Chile practicamente igual al que posee su mandante para varios paises del
mundo.

f. Que, el concepto de restaurantes y servicios de procuracién de alimentos y bebidas
creado e implementado por su mandante, por si, y a través de sus franquicias en
distintos paises goza de fama y notoriedad a nivel mundial, hecho que es evidente a la
luz de los hechos expuestos y documentos que se acompafian a esta presentacion y que
han hecho conocido tanto en Chile como en el extranjero bajo el nombre “crepes &
waffles”.



g. Que, para probar sus asertos, acompafié los siguientes documentos, con citacion:

1.- Copia del fallo dictado por el arbitro, sefior Felipe Bahamondez Prieto en los autos
sobre asignacion del dominio crepesywaffles.cl

2.- Impresiones obtenidas del sitio web www.nic.cl que acredita la propiedad de su
mandante sobre los dominios crepesywaffles.cl y crepesandwaffles.cl.

3.- Impresiones obtenidas del sitio www.dpi.cl que acreditan la propiedad de su
representada sobre las marcas comerciales aludidas en lo principal.

4.- Impresiones obtenidas del sitio de mi mandante www.crepesywaffles.com.

h. Que, solicita a este Tribunal tenga a bien, en parte de prueba, decretar las siguientes
diligencias probatorias:

a.- La inspeccion personal del tribunal al sitio web de mi mandante
www.crepesywaffles.com

b.- Tener a la vista en parte de prueba los documentos acomparfados por su parte en los
autos arbitrales seguidos ante este mismo tribunal por la asignacion del nombre de
dominio crepesandwaffles.cl, seguidos con el Rol N° 555, en especial, los siguientes
antecedentes:

1.- Copias de publicaciones extranjeras acerca de la actividad econdémica de su
mandante.

2.- Carta menu de restaurantes.

3.- Copias de los titulos de dominio de las marcas comerciales de su mandante en el
extranjero.

4.- Solicitudes de franquicias recibidas por su representada.

OCTAVO: Que, a fojas 53, con fecha 25 de julio de 2006, el Tribunal tiene por
presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y se declar6
abierto el periodo de respuestas por el término de cinco dias habiles, venciendo el 2 de
agosto del mismo afo. Apercibiéndose nuevamente al primer solicitante para que hiciera
valer sus argumentos de mejor derecho en dicha instancia procesal.

NOVENO: Que, a fojas 54, con fecha 9 de agosto del afio 2006, el Tribunal Arbitral
resolvid citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que el segundo solicitante ““Crepes &
Waffles S.A.” es titular del nombre de dominio *“crespesywaffles.cl”,
“crepesandwaffles.cl”, asi como también de distintas marcas que contienen la
expresién “crepes” y “waffles”, tal como consta en las copias de los certificados de los
registros marcarios N° 480.360, 668.544, correspondientes a “crepes & waffles” y “c&w
crepes & waffles” respectivamente, los que se refieren a servicios de restaurantes,
bares, salon de té, sandwicheria, servicios de procuracion de alimentos, etc. del rubro
de la misma.

SEGUNDO: Que, los antecedentes antes resefiados constituyen antecedentes serios que
justifican un legitimo interés del segundo solicitante sobre la expresion
PITASCREPSYWAFFLES.CL, en circunstancias que la primera solicitante no ha allegado al
proceso antecedente alguno que justifique la legitimidad de su pretension.



TERCEROQ: Que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de
las instancias del proceso y apercibido para que hicieran valer sus argumentos de mejor
derecho en el periodo de respuestas, el primer solicitante ha guardado silencio, por lo
gue a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho,
aspecto en que puede atribuirseles cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza
misma del procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requerian ni siquiera el
patrocinio de un abogado y, que ademas, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-
Chile la defensa de su posicion juridica no importaba a los referidos solicitantes incurrir
en gasto alguno.

CUARTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede
tenerse en cuenta por interpretacion analdgica, lo dispuesto por el recientemente
aprobado 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 aplicacion 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 solucién 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™.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Codigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asignese el nombre de dominio < PITASCREPSYWAFFLES.CL> al segundo solicitante, esto es,
Crepes & Waffles S.A., RUT: 06.865.999 - K.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.
Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la apertura del Periodo de Planteamientos, por los cuales se ha emitido la
correspondiente boleta de honorarios profesionales.

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

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro NIC-Chile.

PAOLA CIFUENTES MUNOzZ cédula de identidad 12.36.114-2 Y CAROLINA SADYE GONZALEZ
GUAJARDO, cédula de identidad 13.867.232-3.






