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En Santiago, a 27 de Febrero de 2009

Que doña ROMINA GABRIELA MAROLI, a su vez contacto administrativo,
domiciliada en Avda. Vitacura I0I7l, departamento b 32,Yitacvra, Santiago, solicitó con
fecha 27 de Agosto de 2008, el nombre de dominio "buenhogar.cl" y a su vez, la
empresa HEARST COMMLINICATIONS INC., representada por Clarke Modet y C
Chile Limitada, cuyo contacto administrativo es doña Paulina Flores, para estos efectos
todos con domicilio en Huérfanos 835, piso 19 oficina 1001, Santiago Centro, Santiago,
solicitaron con fecha 24 de Septiembre de 2008, el mismo nombre de dominio
ttbuenhogar.cl";

Que mediante Oficio OF 010042 de NIC Chile, de fecha 2l de Noviembre de 2008, se
designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido
nombre de dominio "buenhogar.cltt;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a
las partes, según resolución de fecha 24 de Noviembre de 2008, a una audiencia de
conciliación o de f,rjación de procedimiento a celebrarse el día 09 de Diciembre de 2008, a
las 1l:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas
175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose
dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile, que rola en autos;

Que con fecha 09 de Diciembre de 2008, a la hora frjada se llevó a efecto la audiencia con
la asistencia de doña Romina Gabriela Maroli y de doña Paulina Flores Prenafeta en
representación de Hearts Communications Inc.;

Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso
4o, anexo l, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el
procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se
levantó Acta, dándose por notificada personalmente a las partes;

Que en la misma fecha comparece por escrito doña Cecilia Belmar Palavecino, en
representación de Hearts Communications Inc., delegando poder en doña Paulina Flores
Prenafeta y acompañando fotocopias simples de sus patentes profesionales al día de la I.
Municipalidad de Santiago y fotocopia simple de protocolización de poder de fecha 13 de
diciembre de 2007, conferido por la sociedad Hearst Communications Inc. a Clarke,
Modet y Compañía Limitada y Otros, abogadas Marcia Carolina Del Río Herane, Paulina
Andrade Palma y Cecilia Belmar Palavecino, suscrito ante la 26 Notaría de Santiago, de
don Humberto Quezada.Moreno; A lo cual este Tribunal proveyó: téngase presente;

Que con fecha 08 de enero de 2009, comparece por escrito doña Cecilia Belmar
Palavecino, en representación del segundo solicitante, Hearts Communications Inc. y, en
lo principal solicita la asignación del nombre de dominio buenhogar.cl a su representada,
por los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: Que su representada es una
prestigiosa empresa de comunicaciones, dedicada a proporcionar cultura y entretención a
través de medios escritos y audiovisuales, propietaria de 12 periódicos de tiraje diario en
Estados Unidos (el San Francisco Chronicle y Houston Chronicle), y 14 periódicqs
semanales, 18 revistas, entre ellas Cosmopolitan y Esquire, con más de 100 ediciones
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internacionales en diferentes países; Que en Marzo de 1966, en América Latina edita la
revista Buenhohar, edición en español de Good Housekeeping, conjuntamente con
Editorial Televisa; Que la revista Buenhogar se vende en Estados Unidos de
Norteamérica, China, India, Indonesia, Kazakhstan, América Central, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Filipinas, Rusia, Ucrania y Reino Unido
y está dirigida a la mujer moderna que ama su hogar; Que por más de tres décadas ha sido
consejera y la mejor amiga en brindar información sobre nutrición, cocina, psicología,
decoración y sexualidad; Que los antecedentes marcarios constituyen un elemento
fundamental en el análisis y resolución de este conflicto, no obstante tratarse de ámbitos
distintos, cuya protección constituye una política de su mandante; Que su representada es
titular de la marca BUEN HOGAR en Chile y BUENHOGAR en el extranjero, bajo los
siguientes registros: En Chile, clase 16, registroN'599.591 y clase 9, registroN"786.131;
En República Dominicana, clase 16, registro No0014198; En República del Ecuador, clase
16, Registro N"667-67; En Guatemala, clase 16, registro N"2006-3221; En Honduras,
clase 16, registro N"I3.517;En Paraguay, clase 16, registro N'75.100; En Paraguay, clase
16, Registro No285.059; En Panamá, clase 16, registro N"12.722; En Peru, clase 16,
registro N"30.295; En Argentina, clase 16, registro No2.I25.326; En Bolivia, clase 16,
Registros N"l8.357 y N"006394; En Colombia, clase 16, registro N"59.469; En Costa
Rica, clase 16, registro No35.668; En Brasil, clase 16, registro No006004954 y en
Nicaragua, clase 16, Registro No14.966; Que bien se puede concluir que su representada
ha protegido adecuadamente y conforme a derecho, el signo BUENHOGAR, y de esta
manera ha pretendido mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el
mercado, ajustándose para ello a los principios y normas reglamentarias que regulan la
asignación den los nombres de dominio; Que en consecuencia, y atendida la política de
protección desplegada en su maÍea, ha solicitado el dominio buenhogar.cl, identificando
tanto su marca comercial como el concepto de revista dirigida a la mujer preocupada de
mantener un ambiente armónico en su vida familiar; Que la asignación de los nombres de
dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la
competencia leal y ética mercantil, recogidos en los artículos 14 y 22 del Reglamento para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL., principios que orientan a
los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de
las partes involucradas, y en este caso, el respeto a la propiedad intelectual; Que la
propiedad de estos derechos debe ser cautelada siempre, impidiendo que terceros los
usu{pen, salvo expresa y específicaautorización del titular, que no es el caso; Que Hearts
Communications Inc. como legítima titular de la marca BUENHOGAR, ueada, protegida
y difundida por ella, es reconocida como marca de revista orientada al público femenino y
que es un hecho público que su representada se distingue en el mercado de las
publicaciones con esa expresión y no cabe dudas que su utilización por parte de terceros,
sea en el mundo real o virtual de Internet, induciría a un error o confusión respecto al
origen de sus productos; Que de ser asignado al primer solicitante causaría un real
perjuicio a su mandante y sus legítimos intereses, en desmedro a la fama obtenida tras
tantos años de trabajo en desarrollar un concepto original y novedoso; Que su
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representada se ha posicionado en el mercado de las publicaciones periódicas, tal como lo
demuestra peritaje presentado ante el estudio lcaza González Ruiz y Alemán, el 02 de
octubre de 2002 en Panamá, el cual se acompaia, y que demuestra, entre otras variables
que: El 100% de las lectoras de la revista BUENHOGAR pertenecen al sexo femenino;
Que las revistas más leídas por el público femenino son Buenhogar, Vanidades,
Cosmopolitan, TV y Novelas, Hola, Tú, Ellas y Selecciones; Que un 65%o de las lectoras
lleva entre 2 a 5 leyendo la revista BUENHOGAR y tn 7Vo más de 10 años, etc.; eue la
venta de la revista se ha incrementado notoriamente desde el año 1998 al 2002, según
documento que se acompaña; Que de este modo se evidencia que su representada, .o-o
segundo solicitante, posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio buenhogar.cl;
Que el principio first come first served resulta válido entre partes que están en igualdad
de condiciones, situación que no ocurre en el presente caso, pues el primer solicitante
carece de derechos sobre el nombre de dominio en disputa y en consecuencia solicita se
asigne éste a su representada, con expresa condena en costas; Al primer otrosí, se
acompaña en forma legal los siguientes documentos en copia simple: 1.- Certificado de
registro N'785.131, marca BUEN HOGAR en Chile; 2.- Certificado de registro
N"786.131, marca BUEN HOGAR en Chile; 3.- Certif icado de registro N"0014198 en
República Dominicana; 4.- Certificado de registro No667 -67, en Ecuador; 5.- Certificado
de registro N"2006-3221 en Guatemala; 6.- Certificado de registro N"I3517, enHonduras;
7.- Certificado de registro N"75100 en Paraguay;8.- Certificado de registro N"285059 en
Paraguay; 9.- Certificado de registro N12722, en Panamá; 10.- Certificado de registro
N"30295 en Peru; 11.- Certificado de registro N"2.125.326, enArgentina;12.- Certificado
de registro N"l8357 en Bolivia; 13.- Certificado de registro No006394 en Bolivia; 14.-
Certificado de registro No59469, en Colombia; 15.- Certificado de registro No35668 en
Costa Rica; 16.- Certificado de registro N"006004954, en Brasil; 17.- Certificado de
registro N"14966 en Nicaragua; 18.- Copia simple de presentación de peritaje para el
proceso especial de oposición a la marca BUEN HOGAR garantizada en Panamá, 19.-
Cinco impresiones que indican las ventas de revista Buen Hogar, durante 1998 - lggg-
2000 - 2001 y 2002; 20.- Copias simples de carátula de 9 revistas Buenhogar que
circularon durante el 2007 y 2008; 2l.- Copia de patente profesional de doña Cecilia
Belmar P., Pablo Lineros Moreno y Paulina Flores P.; 22.- Copia simple de poder de
Hearst Communications. Inc.; Al segundo otrosí solicita tener presente que en calidad de
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asume personalmente el patrocinio y
que confiere poder a los abogados Pablo Lineros Moreno y Paulina Flores Prenafeta, con
quienes actuará separada o indistintamente en estos autos; A lo cual este tribunal proveyó,
a lo principal: téngase por presentada argumentaciones en conformidad a la Cláusula
Primera del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de cinco días; Al
primer otrosí: téngase por acompañados documentos, con citación; Al segundo otrosí:
téngase presente;

Que con fecha 19 de enero de 2009, este tribunal arbitral, vistos y teniendo presente lo
dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, recibe la
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causa a prueba por el término de 5 días, y frja como punto de prueba el siguiente:
acredítese la existencia y hechos que constituyan el mejor derecho alegado;
Que con fecha 26 de enero comparece por escrito doña paulina Flores Prenafeta, en
representación del segundo solicitante, Hearst Communications Inc., en lo principal
reiterando documentos dentro del probatorio, bajo apercibimiento legal que corresponda
consistentes en: l.- Certificado de registro N'785.131, marca BUEN HOGAR en Chile;
2.- Certiftcado de registro N"786.131, marca BUEN HOGAR en Chile; 3.- Certifrcado de
registro N'0014198 en República Dominicana; 4.- Certificado de registro N'667-67, en
Ecuador; 5.- Certificado de registro N'2006-3221 en Guatemala; 6.- Certificado de
registro N"13517, en Honduras; 7.- Certificado de registro N'75100 en Paraguay; 8.-
Certificado de registro No285059 en Paraguay; 9.- Certificado de registro No12722, en
Panamá; 10.- Certificado de registro N"30295 en Perú; 11.- Certificado de registro
N'2.125326, en Argentina; 12.- Certificado de registro N"18357 en Bolivia; 13.-
Certificado de registro No006394 en Bolivia; 14.- Certificado de registro No59469, en
Colombia; 15.- Certificado de registro N"35668 en Costa Rica; 16.- Certificado de
registro N"006004954, en Brasil; 17.- Certificado de registro N'14966 en Nicaragua; 18.-
Copia simple de presentación de peritaje para el proceso especial de oposición a la marca
BUEN HOGAR garantizada en Panamá,,19.- Cinco impresiones que indican las ventas de
revista Buen Hogar, durante 1998 - 1999- 2000 - 2001 y 2002;20.- Copias simples de
carittula de 9 revistas Buenhogar que circularon durante e\ 2007 y 2008; 21.- Copia de
patente profesional de doña Cecilia Belmar P., Pablo Lineros Moreno y Paulina Flores P.;
22.- Copia simple de poder de Hearst Communications. Inc.; Acompaña los siguientes
documentos: 1.- Del buscador www.google.com, varias referencias a la revista
Buenhogar;2.- Del sitio web www.paris.cl donde se promociona revista Buenhogar y se
indica precio de suscripción anual; 3.- Del sitio web www.tususcripcion.com, donde se
encuentra la revista Buenhogar para su compra por esta via; 4.- Del link
http://visitatemporal.blogspot.coml200T l09llucero-en-la-revista-buenhogar-parte-3.html;
5.- Del link http://aldertonbooks.com/?page:shop/browse&category_id:721; 6.- Revista
Buenhogar de mayo 2008; Al otrosí solicita tener presente: l.- Que el primer solicitante
no ha presentado alegación alguna en relación a su mejor derecho y, 2.- Que los
documentos acompañados demuestran en forma fehaciente el mejor derecho que la
mandante tiene en la asignación del nombre de dominio en disputa, por ser titular de la
marca BUENHOGAR, usada para distinguir la revista, la cual en Chile goza de fama y
notoriedad; A lo cual este tribunal arbitral proveyó: A lo principal como se pide; Al
otrosí: téngase presente;

Que en mérito del proceso, con fecha 28 de enero de2009, este Tribunal Arbitral cita a las
partes a oír sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE
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l.- Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre
nombres del dominio se hace indispensable óonsiderar que, el conflicto objeto de
resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes, respecto de un mismo
nombre del dominio, en virtud de lo establecido en artículo 10, de la Reglamentación para
el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocación;
2.- Que igualmente, el anexo I de la Reglamentación antes mencionada, que hja el
Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de"arbitrador" de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, de acuerdo a nuestra legislación Procesal Civil, que el árbitro
deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
3.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1o de la Reglamentación
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes
para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de
publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos
válidamente adquiridos respecto de terceros;
4.- Que, además, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresión inglesa o'first come first served", en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente,
en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO l, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje
que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la
audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se
asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud
de revocación;
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico,
en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artícul o 20 letra h) de
la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como
marcas: h) aquellas iguales o que gráffrca o fonéticamente se asemejen de forma que
puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con
anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en
el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o
uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie,
siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas citadas inicialmente,
y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho,
interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de
prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
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9'- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas p_ór las partes, y parala aplicación de las normas mencionadas para
la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, elmencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna
de las normas citadas pueda ser aplicada;
l0'- Que respecto de las normas sobre abusos de publicidad- las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la No
19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio- dél periodismo,,- los
principios de competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe
infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos
un hecho material que constituya dicha infracción;
I l.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, se
hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen
sobre el dominio en cuestión y si alguna de las partes afectl.on ,u solicitud la posible
asignación del dominio derechos o intereses legítimos de la otra parte.
12 , Que respecto de los derechos o intereses del primer solicitante doña Romina
Gabriela Maroli consta que habiendo sido formalmente notificado no compareció en
tiempo ni en forma por lo que no ha acreditado interés alguno sobre el dominio en
cuestión aparte de haber presentado su solicitud en primer lugai;
13.- Que, por tanto, cabe a continuación considerar si ef segundo solicitante señores
Hearst Communications Inc, posee algún derecho o interés tegitimo sobre el objeto de
esta litis;
14'- Que consta en estos autos de documentos acompañados por el segundo solicitante,
no objetados, que es titular de numerosos registros de la marca BUñNHOGAR, para
distinguir diversos productos de la clase 16 del Clasificador Internacional de produca, y
Servicios para el registro de Marcas, tanto en Chile como en el extranjero, cuyo registro
más antiguo en Chile data del año I 997 y en el extranjero desde el año 1964;
15.- Que además consta que con dicha marca distingue una revista de circulación
intemacional que goza de amplia notoriedad en su rubro:
16.' Que los hechos antes expresados evidencian que el segundo solicitante posee
derechos adquiridos sobre el nombre de dominio en disputa puesto que como se mencionó
precedentemente tiene un derecho de propiedad industrial sobre el mismo;
17.- Que en esta causa el conflicto está basado en el artículo l0 de la Reglamentación
pertinente y no se refiere a un conflicto por revocación de un nombre de dominio;
18.- En consecuencia, los antecedentes antes mencionados evidencian, en opinión de
este Tribunal, que la eventual asignación del dominio en conflicto al primer sólicitante,
afectaría y perjudicaría derechos adquiridos sobre el mismo por pu.t. del segundo
solicitante;
19.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXó l, procedimiento de
Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, r
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SE RESUELVE: Asígnese el dominio "buenhogar.cl" al segundo solicitante señores
HEARST COMMUNICATIONS INC.

20.- Cadaparte pagará sus costas.

Notifiquese por carta certiftcada la presente resolución a las partes y a la secretaría de
NIC-Chile, firmese la presente resolución por el Arbitro y po. doña Joyce Slight
Ossandón y doña Gabriela Segovia Venegas, ambos en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC phile.
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