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

Santiago, lunes tres de agosto de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil ocho, don Juan Pablo Alvarez
Coronado, con domicilio en San Ignacio de Loyola 874, Depto. 1213, de la comuna
y ciudad de Santiago, solicité la inscripcion del nombre de dominio
“revistabonafide.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil ocho la
sociedad Caso Y Cia. SAC., domiciliada en Camino Internacional 2825, Renaca,
Santiago, solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio
“revistabonafide.cl”, 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".

Mediante oficio de Nic Chile N° 10442 de 11 de marzo de 2009 se designé
al infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre
de dominio.

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

Segun consta en autos, la resolucion 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

59



60

su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefalada, ambas partes, y 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 Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 25 y 41, las partes durante esta etapa hicieron valer sus
correspondientes derechos solicitando respectivamente se les asigne en definitiva
el nombre de dominio en disputa.

A fs. 45 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 46, solo el primer solicitante evacud el traslado conferido.

A fs. 52, se recibid la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “revistabonafide.cl”.

A fojas 58, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fecha veintiuno de noviembre de dos mil ocho, don Juan

Pablo Alvarez Coronado, solicité la inscripcion del nombre de dominio
“revistabonafide.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha veintiséis de
noviembre de dos mil ocho la sociedad Caso Y Cia. SAC., solicitdé igualmente la
inscripcién del mismo nombre de dominio “revistabonafide.cl”, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién vy
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento
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del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
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 procedié a
fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante, don Juan Pablo Alvarez Coronado, sefiala que durante el segundo
semestre del afio 2008, tuvo la idea de crear una Revista digital de Humanidades,
que permitiera la publicacion de estudios, investigaciones, reflexiones, extractos
de tesis, etc. provenientes de jovenes estudiantes y profesionales del area
exclusivamente humanista y que actualmente no formen parte, necesariamente,
de circulos especializados o de aulas universitarias. Que dicha revista se dividiria
en diversos items (Arte, Ciencias Politicas, Derecho, Filosofia, Historia, Literatura,
Musica, Psicologia, Sociologia y Teologia), incluyendo un visor de fotografias para
permitir la exposicién de algunos fotografos aficionados, un espacio para realizar
encuestas sobre la realidad social actual, un mail de contacto, una presentacion
del sitio, una identificacion de quienes lo sostienen, un espacio para usuarios
registrados gratuitamente y una declaracion de principios y propésitos globales de
este proyecto.

Agrega que el titulo de la revista debia recoger profundamente el espiritu que da
origen a tal proyecto, un caracter abierto y cuyo Unico criterio de publicacién,

ademas de las normativa formal de todo escrito teérico, es la confianza en que
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quien envia un escrito lo hace con animo constructivo, transparente y gratuito. De
esto Ultimo, la gran garantia que se tiene es Unicamente confiar en la “buena fe”
de los colaboradores. En consecuencia, con el nombre Revista Bona Fide se une
tanto el caracter esencial que da motivo a la creacion de esta publicacién, como
también se le imprime un caracter cultural y de cierto nivel intelectual por tratarse
de un concepto expresado en una lengua clasica.

Argumenta también, que la palabra “bona fide” es un término latino de larga data,
deriva de bonum (bien) y fides (fe, confianza) y es reconocido actualmente como
uno de los principios generales del Derecho. En ocasiones se le denomina
principio de probidad, y es el concepto por el cual se asume la rectitud de un acto
0 una conducta; se trata por tanto, de la confianza puesta en la buena intencién,
sin maldad, corrupcion ni vicio, con que se ha actuado en determinada situacion.
Afirma, que “Bona fide” es un concepto que, como todos los demas conceptos,
existe sélo en referencia a los propdsitos y actos desde los cuales es utilizado. Es,
en este sentido, un término multivoco. No puede por tanto atribuirsele
caracteristicas de sustantivo e identificarsele con algun elemento y/o cosa univoca
y concreta. Que si bien, un concepto como “bona fide”, no existe de modo tan
problematico o equivoco, se debe a que la utilizacion del término remite
fundamentalmente a una tradicion juridica y académica mucho mas acotada y
restringida exclusivamente a un determinado ambito o area profesional.

Agrega que es Licenciado en filosofia, y egresado de un Magister en el area de la
Axiologia y la Filosofia Politica de la Universidad de Chile, por tanto poseeria los
conocimientos tedricos para dar fe que lo planteado se ajusta al campo de su
formacién profesional.

Que respecto de la revista “bona fide”, expresa que el slogan del sitio, que se
puede apreciar en todo momento al navegar por la pagina web y que esta ubicado

en la parte superior izquierda para ser inmediatamente reconocido, reza como
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sigue: “REVISTA BONA FIDE Las humanidades a la mano”, por tanto se deja en
claro desde el comienzo el &mbito delimitado del cual se trata el sitio.

Que el nombre de la Revista, al momento de navegar por el sitio, no coincide
tampoco con la férmula “bonafide” defendida por el 2° solicitante, sino que hace
clara distincién entre bona y fide, dejando siempre un espaciado entre ambos
términos, pues si bien como concepto logra significado en conjunto, como
términos separadamente considerados remiten a campos teéricos muy diferentes,
y que probablemente solo las &reas mas especializadas pueden hacer plausible tal
distincion (lo que permite ver claramente que el publico objetivo al cual se dirige la
revista debe tener cierto nivel de formacion intelectual y profesional).

Alega también, que la inscripcion de la Revista Bona Fide se realizé el dia 21 de
noviembre de 2008, bajo el campo “persona natural actualmente domiciliada o
legalmente avecindada en la Republica de Chile” que sostiene el articulo 7a. de la
“Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL”, por lo que se trataria de una inscripcidon de caracter particular y no comercial.
Argumenta ademas, que respecto del articulo 14 de la “Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, la revista de
humanidades “Bona Fide”, no perseguiria ni contemplaria ningun tipo de
publicidad, ni pagada ni gratuita. Tampoco, hasta donde se tiene conocimiento,
existen en Chile otras revistas con similares caracteristicas que pudieran, para
estos efectos, ser susceptibles de competencia desleal de nuestra parte.

Que por lo expuesto, arguye que el reclamo (sic), interpuesto por el segundo
solicitante, CASO Y CIA SAC, destinado a dejar sin efecto la propiedad que
tendria sobre el sitio de Internet en cuestion, atribuyéndole intenciones dolosas,
seria reflejo de una inexistente mala fe en su actuar, situacion que a todas luces
resultaria por decir lo menos, insélita, si se tienen en cuenta las razones y

circunstancias en las que habria procedido, con anterioridad a mi contraparte, a
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inscribir el dominio en disputa.

Afirma que en virtud de lo anterior, deberia tenerse en consideracion que su
exposiciéon de los hechos, se ajustaria a los términos con que el articulo 706,
inciso 1° del Codigo Civil, que define a la buena fe, en tanto “conciencia de
haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legitimos, exentos de fraude y
de todo otro vicio”.

Que por ultimo solicita tener presente que, por el sélo hecho de ver impugnados
sus derechos de manera tan infundada, habria visto afectado sus propdsitos
personales, en relacion a la eventual pérdida de las costas del registro del nombre
de dominio de NIC Chile y de las costas del hosting pagado en Tchile Web
Hosting, del tiempo que habria debido solicitar y ausentarse de su trabajo y de las
repercusiones afectivas con que toda esta situacién arbitral o habria resentido,
por lo que solicita ratificar la propiedad, de la cual seria titular, sobre el nombre de
dominio en Internet que se le ha disputado.

TERCERO: El segundo solicitante expresa en primer término que es una empresa
que importa, desarrolla y distribuye productos alimenticios desde hace varias
décadas en Chile y en el extranjero. Que en el afo 1994 habria adquirido
Bonafide, empresa de golosinas y chocolates de Argentina.

Agrega que dicho nombre seria notoriamente conocido en el pais y que tendria
registrada en Chile diferentes registros, entre ellas: “Bonafide” registro 721.128,
para distinguir productos de la clase 30; 761.057, para servicios de direccién de
empresa comercial e industrial y servicios de publicidad por todos los medios de
difusion, importacién y exportacién de toda clase de productos y articulos, con
exclusiéon de los de las clases 29 y 30; registro 761.058, para servicios de la clase
36; 789.398, para la clase 35; 789.399, para distinguir servicios de la clase 43;
799.054, para distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de
productos de las clases 20, 30, 31 y 32, en la V Region y Metropolitana. También
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tendria registrada la marca “Bonafide Expresso”, registro 815.390, que distingue
establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 29, 30 y
32, en la region Metropolitana, Cuarta, Quinta, Octava, Novena y Décima Region;
registro815.391, para distinguir servicios de la clase 35 y registro 807.690, para
servicios de la clase 43.

Senala, que de acuerdo a los registros de marcas que posee, obraria a su favor
como antecedente de mejor derecho el ser duefio de una marca comercial que
seria exacta al nombre de dominio en litigio. Que la marca “Bonafide” reproduciria
el elemento principal del nombre de dominio en disputa. Afirma ademas, que los
servicios que distinguen sus marcas comerciales, contendrian servicios
publicitarios y de promocion, que le permitiria distinguirse en el mercado, lo que se
realizaria también a través de Internet, por lo que de existir el dominio
revistabonafide, el consumidor y el publico de Internet asociaria a creer que tiene
relacion con el segundo solicitante y que en dicho sitio se ofreceran sus productos.
A continuacion describe lo que es un nombre de dominio y agrega que cumplirian
la misma funcién en el mercado que las marcas comerciales, al identificar
productos y servicios.

También cita criterios con que deben ser aplicados para la soluciéon de los
conflictos en esta materia, entre ellos los dictados por ICANN, también por la
OMPI, relativo a revocacién de nombres de dominio y que habrian sido recogidos
por los respectivos articulos del Reglamento de Nic Chile.

Por ultimo expresa, que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante, se le produciria un dano por la confusibn que causaria a los
consumidores, quienes asociarian dicho nombre al suyo.

CUARTO: Que el primer solicitante al evacuar el traslado de los planteamientos
del primer solicitante, expresa que el hecho que el nombre “bonafide” sea

notoriamente conocido en el pais y que ha sido registrado como marca comercial,
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no quiere decir que sea “notoriamente conocido” en Chile, esto porque por dos
razones: primero, segun constaria en el documento mas antiguo de registro de
marca comercial adjuntado por la contraparte en su argumentacion, en nuestro
pais recién con fecha 23/03/2005 habria sido concedida la marca Bonafide,
Registro N° 721.128 para productos de la clase 30, esto incluye: “productos de
galleteria, pasteleria y confiteria, pastas, polvos azucares y preparaciones dulces
frescas, caramelos y pastillas, mieles, postres en general”’, fecha que distaria
mucho del citado afio 1994. Por otra parte, el primer café Bonafide fue inaugurado
en Santiago en septiembre de 2007, momento desde el cual le parece que es
posible sostener el posicionamiento “notorio” o masivo de la marca. Segundo, que
cuando hace referencia el segundo solicitante a que estamos en presencia de un
nombre “notoriamente conocido”, se deberia suponer que justamente este nombre
habria alcanzado notoriedad debido a la difusién que éste es capaz de alcanzar a
nivel global por diversos medios de comunicacion. Agrega que en algunos medios
se habria dicho que con la llegada del café Bonafide a Chile “se trata de la llegada
de una empresa lider en el mercado argentino del café, chocolates y de
bomboneria fina”, lo cual le parece, que lo que se hace es la delimitacion del
publico objetivo al cual se dirige un café como el aludido: chocolateria fina y café
(de grano) no es un bien de caracter masivo. Que por lo anterior, le parece por lo
menos pretencioso y apresurado sostener que a través de Internet, un café
pudiera tener un impacto real hasta convertirse en marca de “notoriedad” en Chile.
Que mas adelante argumenta el nombre pedido es “revistabonafide.cl” y no
“revistabonafides.cl”, como lo senala el segundo solicitante y que existiria el
nombre de dominio “bonafides.cl” a nombre de un tercero.

Que no quedaria claro en qué se fundaria la contraparte para establecer que “el
elemento principal” es BONAFIDE y no el caracter de REVISTA. Pues, por lo

general, cualquier titulo, marca, rubro e incluso profesién alcanza posicionamiento
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en virtud del ejercicio que le es propio. Que en el caso particular del término
“Bonafide”, no cree que se podria sostener que su referencia directa es a un Café,
qgue antes que eso, bien podria verse conminado a identificar el término Bonafide
con el principio de probidad o de buena fe del derecho, o con cualquier otro rubro,
siempre y cuando se cumpla un caracter de transparencia, desinterés o buena
intencion, ya que a todas luces el concepto Bonafide aludiria a un plano
intencional, es decir, a un plano adjetivo y no sustantivo.

Por dltimo, sostiene que cuando el segundo solicitante, afirma que de existir el
dominio revistabonafide.cl, naturalmente se asociaria al consumidor y publico de
Internet a creer que el dominio tiene plena relacién con su origen comercial y que
en dicho sitio se ofreceran sus productos y servicios a distinguir con el signo
“Bonafide”. Que lo que seria muy distinto si lo que se busca es un libro, seria la
libreria X la encargada de remitir informacion adecuada, si buscamos una edicién
particular, sera a su vez la editorial X la que brinde tal informaciéon. Sin embargo, si
se busca una cafeteria, no cree que pudiera ser el concepto Bonafide con el que
se establezca la relacion mental directa, o por el contrario, si se busca el principio
de buena fe del derecho, surgen dudas de que podria ser una cafeteria (o un café
o chocolateria) quien provea de la relacion mental exacta con aquello que
buscamos.

Finalmente, argumenta que cuando se cita el articulo 22 del Reglamento de NIC-
Chile y también la normativa internacional UDRP, dictada por la ICANN, sostiene
que “Revistabonafide”, no es un término idéntico a la marca “Bonafide”, pues el
“rubro” que le es propia lo diferencia: la de ser una revista, ese seria su “elemento
principal” y exclusivo. Agrega que se trataria aqui, de una revista, que posee por
ese sblo hecho una referencia indiscutible al ambito de las publicaciones
periddicas, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, etc. Alega, que la
expresion “Revistabonafide”, no da lugar a confusion alguna pues delimita en su
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propia formulaciéon el campo de accion y referencia al cual se dirige y que no se
trataria de un catélogo, carta o tabla que pudiera dar origen, en el mejor de los
casos para mi contraparte, a una referencia a los productos de los rubros
(fundamentalmente) alimenticios que Café Bonafide pudiera ofrecer.

Por Ultimo, precisa que, los nombres o términos no son conjuntos de letras
puestas una al lado de la otra, sino que serian, esencialmente, significados a los
que estos conjuntos remiten y que “Revistabonafide”, le parece, sin lugar a dudas,
gue se remite a una revista, tal cual y que en ningun caso se remitiria al Café
Bonafide, o al rubro alimenticio de la contraparte.

QUINTO: Que el primer solicitante para acreditar sus dichos, acompafno6 a los
autos: 1) Documentos impresos, en formato Word, del sitio
www.revistabonafide.cl, que se refieren a la formulacidén del proyecto Revista Bona
FIDE, la bienvenida al sitio y una presentacion de quiénes somos. 2) Copia en
formato PDF del pago de registro nombre de dominio en Nic Chile. 3) Copia en
formato PDF del contrato web hosting entre Juan Pablo Alvarez Coronado y
TChile Web Hosting. 4) Constancia de transferencia electrénica por concepto de
pago del web hosting a la cuenta de TChile. 5) Fotocopia legalizada ante notario
del Diploma de Licenciado en filosofia.

SEXTO: Que el segundo solicitante para acreditar sus dichos, acompané a los
autos: 1) Impresiones de la pagina www.dpi.cl, de las marcas comerciales
“Bonafide” y “Bonafide Expresso”, aludidas en su escrito de fs. 25 presentado con
fecha 21 de abril de 2009. 2) Impresiones de articulos obtenidos de sitios de

Internet de los medios de comunicacién www.tormo.cl, www.lasegunda.com, y

www.economiaynegocios.cl, que se refieren a la marca Bonafide.

SEPTIMO: Que segln consta en autos, es primer solicitante don Juan Pablo
Alvarez Coronado, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio
revistabonafide y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que
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tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.
OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompanoé a los autos copias impresas de registros de las marcas comerciales en
Chile, “Bonafide” y “Bonafide Expresso”, y articulos de medios de comunicacién
referidos a dichas marcas.
NOVENO: Que la prueba rendida por el segundo solicitante sera desechada, toda
vez que consta de los propios documentos que acompand a fs. 25, que dichas
marcas comerciales se encuentran registradas a nombre de un tercero ajeno al
presente juicio, como lo es la sociedad “Bonafide S.A.l.C.”, domiciliada en
Argentina y tampoco consta en autos ninguna relacion contractual entre dicha
sociedad y la segunda solicitante Caso Y Cia. SAC.
Que el resto de la documentacion acompanada por el segundo solicitante, no son
suficientes para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, ni para destruir la prioridad del primer solicitante.
DECIMO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacién sobre la
materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial y las normas sobre revocacion de nombres de dominio.
A mayor abundamiento, el giro de los respectivos solicitantes difiere
ostensiblemente, café versus una revista digital de contenido humanista
DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
gue no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “revistabonafide.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, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

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

SE RESUELVE:

l.- Que se asigna el nombre de dominio “revistabonafide.cl” al primer solicitante

esto es a don Juan Pablo Alvarez Coronado.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “revistabonafide.cl” del
segundo solicitante la sociedad Caso Y Cia. SAC.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifiquesele la presente resoluciéon por correo electronico en su oportunidad, a
Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de
Chile, y devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. —

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

ROL 14-2009.
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