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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
buenchef.cl

Santiago, martes veinte de agosto de dos mil trece. -

VISTOS:

Con fecha quince de noviembre de dos mil doce, la sociedad Buen Chef
SPA, con domicilio en Pomaire 14248, comuna de Las Condes, Santiago, solicitd
la inscripcidén del nombre de dominio “buenchef.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, la
sociedad Watts S.A., con domicilio en Av. Presidente Jorge Alessandri R. N°
10501, San Bernardo, Santiago, solicitdo la inscripcion del nombre de dominio
“buenchef.cl” ante NIC Chile, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido
en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 17852 de 15 de abril de 2013 se designo al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cito a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacién del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar

su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
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segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacién del procedimiento sefalada, ambas partes y no se no se produjo
avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedio a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 40 y 61, respectivamente, las partes hicieron valer sus
correspondientes derechos.

A fs. 67 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 68. Solo el segundo solicitante evacuo el respectivo traslado.

A fs. 70, se tuvo por evacuado el traslado y se recibio la causa a prueba,
fijandose como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente:
“Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el
nombre de dominio buenchef.cl”.

A fojas 73, se cito a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha quince de noviembre de dos mil doce, la

sociedad Buen Chef SPA, solicitdé la inscripcion del nombre de dominio
“buenchef.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha veintiuno de
noviembre de dos mil doce, la sociedad Watts S.A., solicitd igualmente la
inscripcion del nombre de dominio “buenchef.cl” ante NIC Chile, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento

del Registro de Nombres del Dominio CL".
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Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion
del procedimiento, concurrieron ambas partes y no se produjo avenimiento, segun
consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a
fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: Que en la etapa de discusion, el primer solicitante expresa que la
expresion “Buen Chef”, corresponde al nhombre elegido para su empresa, segun
escritura publica de constitucion de la sociedad por acciones, de 10 de octubre de
2012, en la Notaria Maria Gloria Acharan Toledo, y adjunta la respectiva
protocolizacion, extracto de constitucion de sociedad, certificacion de Inscripcion
en el Registro de Comercio de Santiago y publicacion en el Diario Oficial de fecha
31 de octubre de 2012.

Agrega que las palabras “Buen” que significa “bueno, la bondad, el bien, lo
correcto” y “Chef”, como se le denomina a un cocinero profesional, fueron elegidas
por representar el giro de la respectiva empresa y su caracter universal, como se
sefala en las direcciones de la Web de Wikipedia, que cita.

Adicionalmente, agrega que una busqueda en Google, no da como resultado
empresas, ni sitios con este nombre en Chile.

Argumenta ademas, que en el sitio Web del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INAPI), al consultar por marca y buscar “Buen Chef”, tampoco aparecen
registros y adjunta la respectiva imagen de busqueda.

Expresa también, que solicita considerar como precedente, y menciona resultados

de seis juicios anteriores, donde la empresa Watt's ha sido parte, por la presencia
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de la palabra “chef”, en el dominio solicitado, donde el resultado ha sido favorable
para el primer solicitante.

TERCERO: Que en la etapa de discusion, el segundo solicitante también hizo
valer sus derechos y al efecto expresa que la solicitud del primer solicitante,
perjudicaria ostensiblemente sus derechos, ya que se desempeifiaria en Chile en
el rubro de alimentos, aceites, pastas, salsas de tomates, jugos, vinos y otros. Que
poseeria derechos legitimos en relacion al nombre de dominio en disputa, y que lo
acreditara en este juicio y que seria ampliamente conocida en el pais, por lo que
apropiacion de cualquier signo igual o confusamente similar con sus marcas
registradas, nombres de dominio y nombre comercial, constituiria una vulneracion
a sus derechos legitimamente adquiridos y un riesgo de confusion que afectara a
los consumidores y demas usuarios.

Agrega que Watt's, es una empresa lider en Chile, en el ambito de los alimentos,
con una amplia gama de alimentos y productos que se comercializan en el
mercado nacional e internacional. Watt’s tiene su origen en la década del 30,
cuando la Sra. Nelly Style de Watt comenzé a elaborar sus primeras mermeladas
caseras en su fabrica “Watt's home made jams and jellies” y agrega que cuenta
actualmente con marcas fuertemente posicionadas en el mercado nacional, entre
otras “Chef".

Sefiala ademas, que los productos Watt’s, son reconocidos por su calidad sabor y
diversidad y que tiene presencia fuera de Chile, con filiales en Argentina,
Paraguay y Peru y sus exportaciones a mas de 30 paises, principalmente de
América y Ultimamente en mercados asiaticos y que de esta forma la
internacionalizacion de la empresa toma cada vez mas relevancia.

Sefiala que por lo expuesto precedentemente, se podria apreciar que estariamos
en presencia de una empresa famosa y conocida en Chile por los consumidores,

por lo que resultaria evidente el perjuicio que la solicitud de autos le representaria.
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Argumenta ademas, que es titular entre otras, de las marcas “Chef” registros
902.357, 905.418, 902.358 y 821.568 en la clase 29; “Chef El Aceite Suave”,
registro 926.723, frase de propaganda, en la clase 29 y “Palabra de Chef”, registro
948.689, frase de propaganda, en la clase 29.

Agrega que es titular, entre otros, de los nombres de dominio chef.cl, bigchef.cl,
chefchile.cl, cheff.cl, casachef.cl y elcheff.cl.

Que por lo dicho, argumenta que se podria constatar que el caso de autos
conlleva un riesgo de confusién entre los consumidores, quienes pensaran
naturalmente que los servicios prestados por el primer solicitante, provendrian de
él, con el perjuicio que ello le significaria, ello porque el publico consumidor de los
productos y servicios alimenticios, identifica la palabra Chef con los productos
elaborados y distribuidos por Watt's.

Arguye, que al contrario de lo que ocurre con las marcas comerciales, donde
pueden coexistir dos marcas iguales, debido al principio de la especialidad de las
marcas, en esta materia no es posible que existan dos nombres de dominio
buenchef.cl, lo que haria que la confusién de los usuarios de Internet sea mas
frecuente y que en el caso de autos se hace més patente, puesto la casi identidad
del dominio solicitado y sus marcas y dominios.

Que en cuanto al derecho, cita las normas del Convenio de Paris; alega la fama 'y
notoriedad de la marca Watt’'s, y su marca relacionada “Chef”; cita ademas las
normas sobre revocacion de nombres de dominio, contenidas en el Reglamento
de Nic Chile, las cuales se aplicarian en la especie, ya que el nombre de autos,
seria muy similar a la marca con que es conocido y que resultaria altamente
posible que el primer solicitante haya tenido conocimiento de dicho nombre,
considerando la data y fama de ésta y sus marcas en Chile.

Agrega por ultimo, que el primer solicitante, no posee derechos que le otorguen

preferencia frente a la asignaciéon del nombre de dominio en conflicto y que sélo
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podréa valerse del principio de ser el primer solicitante, lo que no seria un derecho
y que seria 0til sélo cuando las partes se encuentran en igualdad de condiciones.
CUARTO: Que solo el segundo solicitante evacuo6 el respectivo traslado y al
respecto sefiald que si bien es cierto “Buenchef”, es el nombre de la empresa del
primer solicitante, también lo es, que Chef es una marca registrada a su nombre,
en la misma clase que corresponde a los productos que el primer solicitante desea
ofrecer a través del dominio en conflicto, por lo que el riesgo de confusién o
engafio en el publico consumidor es alto, lo que le traera todo tipo de perjuicios, y
gue no tomaria en consideracion que el publico consumidor de la clase 29 de
productos, relaciona con él la marca Chef, ya que gozaria de fama y notoriedad.
Que respecto a las busquedas que hizo el primer solicitante en Nic Chile y en el
Inapi, del nombre de dominio en conflicto, y que no encontré nada, ese hecho no
le otorgaria un mejor derecho frente a “buenchef”, por la fama y notoriedad que
han alcanzado los productos “Watt's S.A.”, gue ha hecho que “Chef” se configure
en la doctrina lo que se denomina “marca extraregistral”, es decir que se debe
proteger aun cuando no se encuentre registrada, lo que se complementaria con su
variedad de marcas “Chef” registradas.

Ademas, expresa que en cuanto a la busqueda que hizo en el buscador “Google”,
gue no se acompafid en autos, donde no encontré6 empresas ni sitios con el
nombre “Buen Chef”, cabe sefalar que ello no demuestra la tenencia de mejor
derecho sobre el dominio, ya que podrian existir infinitas combinaciones Iéxicas
con la palabra Chef que no constituyan nombres de empresas o dominios web.
Que de acuerdo al argumento que el término “Buen Chef” es universal segun la
basqueda en “Wikipedia”, ello no obstaria a la semejanza con sus marcas y
nombres de dominios ya sefialados y al respecto cita un fallo arbitral.

Agrega que con respecto a los seis casos mencionados donde ha perdido juicios,

expresa que también hay dos que cita que ha ganado, ademas de otras ocasiones
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en que ha llegado a cuerdo.

Por ultimo expresa que nada de lo sefalado por la primera solicitante, hace
presumir o prueba un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
QUINTO: Que el primer solicitante acomparfié a los autos en parte de prueba, los
siguientes documentos: 1) Copia de escritura de constitucion de la sociedad “Buen
Chef Spa”. 2) Protocolizacion del extracto de dicha escritura y el extracto. 3) Copia
de publicacion en el Diario Oficial de dicho extracto. 4) Copia de inscripcion en el
Conservador de dicho extracto. 5) Copia de busqueda en el Inapi de la expresién
“Buen Chef".

SEXTO: Que el segundo solicitante acomparfié a los autos en parte de prueba, los
siguientes documentos: 1) Copias de la pagina Web del Inapi de los registros de la
marca Chef 902357, 905418, 902358, 821568 y frases de propaganda Chef el
aceite suave, registro 926723 y Palabra de chef, 948689. 2) Copias de registro de
los nombres de dominio chef.cl, bigchef.cl, chefchile.cl, cheff.cl, casachef.cl y
elcheff.cl. 3) Impresiones de pantalla de la pagina Web de Watt's. 4) CD que
contiene material publicitario de aceites y pastas Chef y 5) Set de envases de
aceite chef.

SEPTIMO: Que segun consta en autos es primer solicitante la sociedad Buen Chef
SpA, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto
al segundo solicitante probar que tienen mejor derecho sobre él o probar mala fe
en el primer solicitante.

OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompanfd a los autos copias de registros de marcas comerciales y de nombres de
dominio, de la palabra “chef’” o que la contienen.

NOVENO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrado como
marca y nombre de dominio la palabra “chef.cl”, no es suficiente para configurar un

mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni tampoco le da el
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derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni
impedir que terceros lo soliciten.

Ademas, consta de lo sefialado por el primer solicitante, en su presentacion de
demanda de fecha 15-5-2013, de fs. 40 vuelta, que existen los nombres de
dominio, chefabordo.cl, master-chef.cl, puntochef.cl, mi-chef.cl, chefcupon.cl vy
chef-domicilio.cl, a nombre de otras personas, distintos del segundo solicitante.
DECIMO: Que ademas se desprende de las marcas comerciales y nombres de
dominio de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados y que esos son los “nombres”, que le interesan y no
otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en su oportunidad,
como marca comercial o nombre de dominio, a su nhombre “buenchef”, el cual a su
Vez es un genérico.

Que se concluye igualmente de la prueba del segundo solicitante, que la expresion
“chef”, no reviste la calidad de ser una marca notoria en los términos doctrinarios
como ha sido establecida y reconocida.

DECIMOPRIMERO: Que a mayor abundamiento, se concluye de la
documentacion acompafada por la primer solicitante, la sociedad “Buen Chef
SpA”, que se constituyd por escritura publica de fecha 10 de octubre de 2012 y se
inscribié en el Conservador de Bienes Raices, Registro de Comercio, el 29 de
octubre de 2012, por lo que su existencia es anterior a la solicitud del nombre de
dominio de autos por parte del segundo solicitante, que fue el 21 de noviembre de
2012.

DECIMOSEGUNDO: Que del mismo modo se desprende de la documentacion
acompafada por la primera solicitante, que su objeto social dice relacion con
elaboracion, produccion y venta de comidas preparadas en restaurantes;
explotacion, arrendamientos de establecimientos de restaurantes, centros de

eventos e importaciones y exportaciones de insumos para su desarrollo social,
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todo lo cual no guarda relacion con el giro de la segunda solicitante, sumado a los
respectivos usuarios y consumidores de unos y otros, se descarta toda posibilidad
de confusion en el mercado y que le pueda causar perjuicio.

DECIMOTERCERO: Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante,
no logra desvirtuar lo anteriormente razonado.

DECIMOCUARTO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacion
sobre la materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las
normas sobre propiedad industrial y las normas sobre revocaciéon de nombres de
dominio.

DECIMOQUINTO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que
no existe por parte del segundo, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “buenchef.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el
segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no

acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Codigo

Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “buenchef.cl” al primer solicitante, esto es

a la sociedad Buen Chef SpA.
Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “buenchef.cl” del segundo
solicitante la sociedad Watt's S.A.

lll.- Cada parte pagara sus costas.
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IV.- Los respectivos documentos acompafiados por la segunda solicitante, se
encontraran a su disposicion por un plazo de 10 dias habiles, desde la notificacion
de este fallo a NIC Chile, en el domicilio de este Tribunal, transcurridos los cuales

seran desechados.

Notifiguese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile
en su oportunidad, por correo electrénico.
Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacion de la Universidad de Chile.

DICTADO POR HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 18 - 2013.



