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En Santiago de Chile a 5 de julio  de 2007.- 

 

VISTOS  

 

I.- PARTE EXPOSITIVA. 

 

I.1.-  Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por oficio OFO7386 de fecha 3 de abril de 2007 me notificó de la designación  

como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de 

dominio “yum-yum.cl”, designación que acepté con fecha 4 de abril de 2007, y que fue 

notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

  

I.2.-  Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) Don Jorge Alejandro Vásquez Muñoz, Rut 8.935.172-3, con 

domicilio en ésta ciudad, Julia Bernstein 720 casa I  de la comuna de La Reina, correo 

electrónico jorge.vasquez@sonda.com; 2) Cadbury Stani S.A.I.C., rut 78.504.580-7, 

representada por el Estudio Cooper & Cía, y en autos por el abogado don Alberto Díaz 

Wiechers y don Rodrigo Cooper Cortés, con domicilio en esta ciudad, Málaga 232 E de la 

comuna de Las Condes, correo electrónico cernst@cooper.cl y cooper@cooper.cl.  

  

I.3.- Objeto del arbitraje. 

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “yum-yum.cl”, 

suscitado entre las partes antes individualizadas. 

 

I.4.- Procedimiento.- 

Que a fojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las 

normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia 

arbitral con la asistencia de ambas partes. 
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I.5.-  Periodo de Planteamientos.- 

 

I.5.1.-  Planteamientos de don  Jorge Alejandro Vásquez Muñoz. 

Consta a fojas 17 de autos, que don Jorge Alejandro Vásquez Muñoz presentó escrito de 

planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en 

conflicto, señalando que dentro de sus actividades de pequeño empresario está 

importando productos de la empresa de Tailandia, Wan Thai Foods Industry Co. Ltd., 

cuyo producto principal son fideos instantáneos bajo la marca Yum Yum.  Agrega que 

esta importación ha significado para él y su esposa una inversión de más de USD 20.000 

financiada con sus propios fondos.  Señala que inscribió el dominio en función de 

proteger y posicionar la marca, y una de las herramientas consideradas, es establecer un 

sitio web de acceso público para informar de éste producto. Señala que antes de inscribir 

el dominio consultó su disponibilidad, y que a los 8 días  el Estudio Cooper & Cía. lo 

inscribió, lo que indica una acción reactiva, oportunista y tardía.  Agrega que citados a 

una audiencia de mediación, Cooper & Cía. No se presentó ni dio excusas.  Finalmente 

expresa que citados al arbitraje, la parte contraria no pagó los honorarios, ya que, el 

árbitro concedió un aplazamiento. Para acreditar su mejor derecho acompaña a fojas 14 y 

15, una factura de Wan Thai Foods Industry Co. Ltd. 

 

I.5.2 Planteamientos de  Cadbury Stani S.A.I.C. 

Consta a fojas 52 y siguientes que don Rodrigo Cooper Cortés en representación de 

Cadbury Stani S.A.I.C. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el 

nombre de dominio de autos en la existencia previa de 9 registros marcarios tanto 

nacionales como extranjeros “Yum Yum”. Agrega que el nombre de dominio en conflicto 

corresponde a una marca comercial inventada por su mandante, y utilizada en los 

productos que Cadbury Stani S.A.I.C. fabrica y comercializa en Chile, y en otros países 

de América Latina, desde hace 50 años.  En cuanto a los antecedentes de derecho, señala 

que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red mediante la cual 
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los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona. Hace presente la 

política uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio 

(UDRP) desarrollada por la Corporación de asignación de Nombres y Números de 

Internet (ICANN), que tiene especial relevancia las marcas comerciales de las cuales 

pueden ser titulares las partes, por cuanto lógicamente ayuda sustancialmente en la 

determinación de quien es el que tiene mejor derecho a un nombre de dominio en disputa, 

en especial si éste coincide con una marca comercial.  Señala que en este caso, al ingresar 

a la pagina web yum-yum.cl los usuarios de internet querrán encontrar en ella todo lo 

relativo a los productos que su representada distingue con su marca comercial Yum Yum.  

Al ser completamente idéntico el nombre en conflicto con las marcas de su representada, 

es probable que los consumidores incurran en errores.  También expresa que es posible 

que el nombre de dominio haya sido solicitado para posteriormente venderlo o arrendarlo 

a su mandante.  Fundamenta que si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante, 

perturbará  los negocios de su mandante y atraerá a usuarios al sitio web de la contraparte.    

Señala que tales criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento 

de Nic Chile, y por consiguiente, señala que si se asignara el nombre de dominio a Jorge 

Alejandro Vásquez Muñoz, podría causar graves confusiones entre los consumidores.  

Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa 

acompaña los siguientes documentos: 9 Fotocopias simple de los certificados de los 

registros de la marca Yum Yum y fotocopia simple del envase de los productos Yum-

Yum que su mandante fabrica y comercializa. 

  

 I.6 Etapa de Respuestas.- 

 

I.6.1 Respuesta de don Jorge Alejandro Vásquez Muñoz. 

Don Jorge Alejandro Vásquez Muñoz  no evacuó respuesta alguna a los argumentos 

expuestos por Cadbury Stani S.A.I.C. 
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1.6.2 Respuesta de  Cadbury Stani S.A.I.C.. 

Consta a fojas 60 de autos, que Cadbury Stani S.A.I.C. evacuó respuesta a los 

planteamientos de don Jorge Alejandro Vásquez Muñoz, reitera que su mandante es 

titular de la marca “Yum-Yum” en Chile bajo el n° 776.468 para distinguir “productos de 

galletería; pastelería y confitería; pastas, polvos, azúcares y preparaciones dulces frescas, 

caramelos y astillas; mieles, postres en general” de la clase 30.  Agrega que el primer 

solicitante indica que comercializa “fideos instantáneos” bajo la marca “yum-Yum”, 

productos que corresponden a un tipo de “pastas” y, consecuentemente, estarían 

amparados por la marca de su mandante. Señala que se desprende de lo anterior una 

infracción a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, toda vez que el hecho de que el 

primer solicitante esté comercializando productos de la clase 30 bajo la marca “Yum-

Yum” de propiedad de su mandante, está sancionado por el artículo 28 letra a) de la ley 

citada. Señala que el primer solicitante argumentó que quería inscribir el dominio para 

proteger y posicionar la marca, en circunstancias que de los documentos acompañados 

puede apreciarse que los productos que comercializa bajo el signo “Yum-Yum” son 

fabricados por un tercero ajeno a éste juicio, y éste debería ser quien pida el nombre de 

dominio y no el señor Vásquez, quien es, aparentemente, un mero distribuidor de los 

productos de terceros.  También señala que el primer solicitante en su escrito expresa que 

“la solicitud competitiva presentada es una acción reactiva, oportunista y tardía”, al 

respecto cita el mecanismo contemplado por el Reglamento para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres de Dominio CL, en razón de lo cual la solicitud competitiva no es 

tardía ni menos oportunista. En cuanto a la referencia que hace el primer solicitante de su 

inasistencia a la audiencia de mediación, cita el Procedimiento de Mediación y Arbitraje 

contemplado en el Reglamento antes citado. Hace también referencia al principio “first 

come, first served”, que en éste caso no es aplicable porque su mandante es el legítimo 

creador y dueño de la marca “Yum-Yum” para distinguir productos de la clase 30 tanto 

en Chile como en el extranjero. 
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I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.- 

A fojas 63 de autos, con fecha 18 de junio de2007 encontrándose vencido la etapa de 

respuestas y  no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, 

resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.- 

 

II.  PARTE CONSIDERATIVA. 

 

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Jorge Alejandro Vásquez 

Muñoz con fecha 31 de diciembre de 2006 solicitó el nombre de dominio “yum-yum.cl”.   

También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Cadbury Stani S.A.I.C. lo solicitó 

con fecha 8 de enero de 2007.- 

 

II.2 Que don Jorge Alejandro Vásquez Muñoz fundamentó su mejor derecho para 

solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa, señalando que dentro de sus 

actividades de pequeño empresario está importando productos de la empresa de Tailandia, 

Wan Thai Foods Industry Co. Ltd., cuyo producto principal son fideos instantáneos bajo 

la marca Yum Yum.  Agrega que esta importación ha significado para él y su esposa una 

inversión de más de USD 20.000 financiada con sus propios fondos.  Señala que inscribió 

el dominio en función de proteger y posicionar la marca, y una de las herramientas 

consideradas, es establecer un sitio web de acceso público para informar de éste producto.   

 

II.3 Que Cadbury Stani S.A.I.C. fundamentó su mejor derecho en la existencia previa 

de registros marcarios tanto nacionales como extranjeros de la marca “Yum Yum” y 

“Yum-Yum”. Fundamenta que el nombre de dominio en conflicto corresponde a una 

marca comercial inventada por ella, que utilizada en los productos que fabrica y 

comercializa en Chile, y en otros países de América Latina, desde hace 50 años.  En 

cuanto a los antecedentes de derecho, hace presente la política uniforme de resolución de 

controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) desarrollada por la Corporación 
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de asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), que tiene especial relevancia 

las marcas comerciales de las cuales pueden ser titulares las partes. Y fundamenta que al 

ingresar a la pagina web yum-yum.cl los usuarios de internet querrán encontrar en ella 

todo lo relativo a los productos que distingue con su marca comercial Yum-Yum.  

Fundamenta que tales criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del 

Reglamento de Nic Chile, y por consiguiente, señala que si se asignara el nombre de 

dominio a Jorge Alejandro Vásquez Muñoz, podría causar graves confusiones entre los 

consumidores. 

 

II.4 Que de la documentación acompañada y no objetada se encuentra acreditado en 

autos que la empresa Cadbury Stani S.A.I.C. es titular de varios registros marcarios de la 

denominación “Yum-Yum” tanto en el extranjero como en Chile, especialmente el 

acompañado a fojas 55.  Que debe considerarse que la marca registrada “Yum-Yum” de 

que es titular Cadbury Stani S.A.I.C. en nuestro país es idéntica al nombre de dominio en 

disputa “yum-yum.cl”, razón por la que se debe otorgar la debida protección comercial a 

dicha marca, evitar que se produzca la “dilución comercial”, y evitar que los usuarios de 

Internet al entrar a dicha página se confundan a cerca de quién es el proveedor de los 

productos y servicios que en ella se ofrecen. Por último, que debe desestimarse la 

alegación de falta de pago de honorarios arbitrales, toda vez que ellos fueron  

efectivamente pagados en el plazo adicional  que le fuera concedido al segundo 

solicitante en la audiencia de fijación de las reglas de procedimiento. 

 

II.5 Que debe considerarse, que de la documentación acompañada a fojas 14 y 15, don 

Jorge Alejandro Vásquez Muñoz acreditó la importación de productos denominados 

“Yum Yum”, y de su presentación de fojas 17, se desprende que tiene interés en el 

dominio “yum-yum.cl”, es evidente que la parte contraria, Cadbury Stani S.A.I.C. tiene 

un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa atendido lo expuesto en el 

considerando anterior. 
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II.6 Atendido lo expuesto, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en 

disputa identifica plenamente los productos que fabrica y comercializa Cadbury Stani 

S.A.I.C. bajo su marca registrada “Yum-Yum”.   

 

III SE RESUELVE. 

 

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio 

en disputa “yum-yum.cl” a  Cadbury Stani S.A.I.C. 

 

Cada parte pagará sus costas. 

  

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.- 

 

 

 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto. 

 

 

 

 

 

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.  


