todochef.cl

Santiago, 26 de Abril de 2013.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 06 de Julio de 2012, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF16511, denominada “Arbitraje dominio todochef.cl’, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 06 de Julio de 2012 dirigida a NIC Chile, atencion dofia
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro cit6 a las partes a una audiencia de conciliacion y fijacion de procedimiento
para el dia Viernes 20 de Julio del afio 2012, a las 18:00 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucion rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacién por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7
a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral CARMEN MAGDALENA CUETO
PLAZA, cédula nacional de identidad N° 11.189.377-2, domiciliada en Avenida
Alejandro Galaz 232, comuna de Casablanca, ciudad de Santiago, Teléfono: 61532025,
e-mail: manecuetoplaza@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el
caracter de demandada y WATT'S S.A., RUT N° 84.356.800-9, domiciliada en Av.
Presidente Jorge Alessandri N° 10.051, comuna de San Bernardo, ciudad de Santiago,
Teléfono: 4285911, e-mail: cmoya@larrain.cl; cvargas@watts.cl; jgonzale@watts.cl;
marcas@Iarrain.cl; sprieto@larrain.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el
caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 20 de Julio del afio 2012, siendo las 18:05 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
segundo solicitante Watt's S.A. representado por Sebastian Prieto Damm de Larrain &
Cia y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistio el primer solicitante. En
dicho comparendo, se acordé el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se
efectudé llamado a conciliacién, la que no se produce por la inasistencia de la parte
demandada. Asimismo, se tuvo por notificada a la parte asistente expresamente de
todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo
de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs. 14 del expediente
arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

1.4.1.- Demanda: De fs. 22 a fs. 26 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Watt's S.A, a través de su apoderado Sebastidn Prieto Damm, present6 en contra
de Carmen Magdalena Cueto Plaza, con el objeto que la asignacion del nombre de
dominio “todochef.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda
la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho,
disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio.CL y normas de derecho:

- La actora expresa que se desempefia en nuestro pais en el rubro de los alimentos,
aceites, pastas, salsas de tomates, jugos, vinos y otra amplia gama de productos, que
posee derechos legitimos en relacion al nombre de dominio de autos, y que es
ampliamente conocida en nuestro pais, por lo que la apropiacion de cualquier signo que
coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de dominio o
nombre comercial constituyen una vulneracion a sus derechos legitimamente adquiridos
y un riesgo de confusién que afectara a los consumidores y demas usuarios.

- Menciona el demandante que actualmente cuenta con marcas fuertemente
posicionadas en el mercado nacional como Watt’'s, Loncoleche, Calo, Chef, Belmont,
Surefia, IceFrut, Yogu-Yogu, D’ampezzo, entre otras.

- La demandante indica que tiene presencia fuera de Chile gracias a sus filiales
ubicadas en Argentina, Paraguay y Peru, y sus exportaciones a mas de 30 paises,
principalmente de América y que dos de los segmentos alimenticios en que participa es
el de las oleaginosas y las pastas y lo hace con la marca CHEF

- Menciona la actora que es titular de los siguientes registros marcarios: i) Marca
“CHEF”, registros numeros 902.357, 905.418, 902.358, 821.568, para distinguir
productos de las clases 29 y 30; ii) Marca “CHEF EL ACEITE SUAVE”, registro nimero
926.723, para distinguir productos de la clase 29; iii) Marca “PALABRA DE CHEF”
Registro N° 948.689, para distinguir productos de la clase 29.

- Ademas la demandante indica que es titular de los siguientes nombres de dominio:
chef.cl; bigchef.cl; chefchile.cl; cheff.cl.



- La demandante considera que el caso en autos conlleva a un riesgo de confusion
entre los consumidores, quienes pensaran naturalmente que los productos ofrecidos, en
la pagina web todochef.cl, por parte del demandado, provienen de ella, ocasionando un
perjuicio inminente debido a que el publico lo identificaria con sus productos.

- La actora cita como aplicables al caso de autos los articulos 6 y 10 bis del Convenio
de Paris, el articulo 22 del Reglamento Nic Chile, agregando que goza de fama y
notoriedad al igual que sus marcas relacionadas como es el caso de “CHEF".

- Expresa la demandante que el nombre de dominio solicitado es muy similar sino
idéntico a su marca registrada, agregando que el demandado no posee derechos que le
otorguen preferencia frente a la asignacion del nombre de dominio en conflicto, no
siendo titular de una razén social, ni de otros dominios relacionados, considerando que
no resulta aplicable al caso el principio “first come, first served”, ya que ella tiene un
mejor derecho que el demandado.

[.4.2.- Traslado y tramite evacuado en rebeldia : A fs. 79 de autos figura la resolucion
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafiados los documentos con citacion
de la contraria. El comprobante de notificacion de la demanda por correo electronico a
ambas partes rola a fojas 80 de autos y la notificacion por carta certificada al
demandado rola consta a fojas 81 de autos. Por resolucion de fecha 26 de Septiembre
de 2012, se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le
fuera conferido a fs. 79 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las
partes, rolan a fs. 84 y a fs. 85 de autos.

.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria _de Prueba : Mediante resolucién dictada con fecha 26 de
Septiembre de 2012, se recibio la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y
fijo como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener
el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “todochef.cl .- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun
comprobantes que rolan a fs. 84 y a fs. 85 de autos.

I.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafio, con
citacion, los siguientes documentos no objetados por la contraria: Uno: Copia simple de
los siguientes certificados de registros marcarios ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual: i) Marca “CHEF”, registros numeros 902.357, 905.418, 902.358,
821.568, para distinguir productos de las clases 29 y 30; ii) Marca “CHEF EL ACEITE
SUAVE", registro niumero 926.723, para distinguir productos de la clase 29; iii) Marca
“PALABRA DE CHEF”, Registro N° 948.689, para distinguir productos de la clase 29;
Dos: Impresion simple del sitio web de Nic Chile en relacion a la titularidad de los
nombres de dominio chef.cl; bigchef.cl; chefchile.cl y cheff.cl; Tres: Impresiones de la
pagina web www.watts.cl; Cuatro: Set de fotografias de botellas de aceite “Chef”;
Cinco: Disco compacto con archivos relacionados a material grafico publicitario
relacionados a la expresion “Chef”; Seis: Copia simple de la reduccion a escritura




publica de fecha 25 de Noviembre de 2010, otorgada en la Notaria de Santiago de don
Osvaldo Pereira Gonzélez, en que consta la Primera Sesion Ordinaria de Directorio de
“Alimentos Watt's S.A.”; Siete: Copia simple de la reduccion a escritura publica de
fecha 30 de Septiembre de 2011, otorgada en la notaria de Santiago de don Osvaldo
Pereira Gonzélez, en que consta la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas.

[.5.3.- Prueba documental: _Parte demandada.- La parte demandada no rindio prueba
documental.

[.6.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formulé observaciones a la
prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucién de fecha 16 de Noviembre de 2012, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cito a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 87 del expediente arbitral. El correo electronico de notificacién de
dicha resolucion a las partes y el certificado de la empresa de correos que acredita la
notificacion por correo certificado de dicha resolucién al demandado, rolan a fs. 88 y 89
de autos, respectivamente.

. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “todochef.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, arbitral CARMEN MAGDALENA
CUETO PLAZA, tiene el caracter de demandada y WATT'S S.A,, tiene el caracter de
demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la
demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa,
y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor
jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros que: 1° Se desempefia en nuestro pais en el rubro
de los alimentos, aceites, pastas, salsas de tomates, jugos, vinos y otra amplia gama de
productos, que posee derechos legitimos en relacion al nombre de dominio de autos, y
que es ampliamente conocida en nuestro pais, por lo que la apropiacion de cualquier
signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de
dominio o nombre comercial constituyen una vulneracion a sus derechos legitimamente
adquiridos y un riesgo de confusiéon que afectara a los consumidores y demas usuarios;
2° Actualmente cuenta con marcas fuertemente posicionadas en el mercado nacional
como Watt's, Loncoleche, Calo, Chef, Belmont, Surefia, IceFrut, Yogu-Yogu,
D’ampezzo, entre otras; 3° Tiene presencia fuera de Chile gracias a sus filiales
ubicadas en Argentina, Paraguay y Peru, y sus exportaciones a mas de 30 paises,



principalmente de América y que dos de los segmentos alimenticios en que participa es
el de las oleaginosas y las pastas y lo hace con la marca CHEF; 4° Es titular de los
siguientes registros marcarios: i) Marca “CHEF”, registros numeros 902.357, 905.418,
902.358, 821.568, para distinguir productos de las clases 29 y 30; ii) Marca “CHEF EL
ACEITE SUAVE”, registro niumero 926.723, para distinguir productos de la clase 29; iii)
Marca “PALABRA DE CHEF” Registro N° 948.689, para distinguir productos de la clase
29; 5° Es titular de los siguientes nombres de dominio: chef.cl; bigchef.cl; chefchile.cl;
cheff.cl; 6° El caso en autos conlleva a un riesgo de confusion entre los consumidores,
quienes pensaran naturalmente que los productos ofrecidos, en la péagina web
todochef.cl, por parte del demandado, provienen de ella, ocasionando un perjuicio
inminente debido a que el publico lo identificaria con sus productos; 7° El nombre de
dominio solicitado es muy similar sino idéntico a su marca registrada, agregando que el
demandado no posee derechos que le otorguen preferencia frente a la asignacion del
nombre de dominio en conflicto, no siendo titular de una razon social, ni de otros
dominios relacionados, considerando que no resulta aplicable al caso el principio “first
come, first served”, ya que ella tiene un mejor derecho que el demandado.

CUARTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular en Chile de diversas marcas comerciales que
incluyen la expresion “Chef”, para las clases 29 y 30, que se refieren a alimentos,
bebidas de todo tipo y otros productos alimenticios relacionados, las cuales son
similares a la expresion solicitada como nombre de dominio en autos; ii) que el actor es
titular en Chile de diversas nombres de dominios que incluyen la expresion “Chef”, los
cuales son similares a la expresion solicitada como nombre de dominio en autos; iii)
que el actor desarrolla una actividad empresarial de comercializacion de productos
alimenticios bajo la expresion “Chef”.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la
demanda ni present0 escrito alguno, como tampoco acompafo prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccion juridica.



SEXTO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Ser& de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad Watt's S.A. tiene un mejor derecho para ser titular del nombre
de dominio “todochef.cl”, por cuanto es titular en Chile de la marca comercial “Chef”,
para distinguir productos de las clases 29 y 30, que se refieren a alimentos, bebidas de
todo tipo y otros productos alimenticios relacionados, entre otros, expresion que es casi
idéntica al signo pedido como nombre de dominio de autos.

. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “todochef.cl” a la sociedad WATT’'S S.A., RUT
N° 84.356.800-9.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.



Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula nacional de
identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



