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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio autoaseguro.cl  
Oficio OF14394 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 2 de marzo de 2011, ANTONIO LAURIA, representado en calidad de 

contacto administrativo por don FRANCISCO FUENTEALBA, solicita la inscripción del 
nombre de dominio autoaseguro.cl. Posteriormente, con fecha 14 de marzo de 2011, 
ALTO S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don RODRIGO 
JAVIER MARRÉ GREZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio 
autoaseguro.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje; 

 
2. Que mediante Oficio OF14394, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la 

resolución del conflicto sobre el referido dominio; 
 
3. Que con fecha 13 de junio de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro 

mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una 
audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 21 de junio de 2011, a 
las 11:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha 
aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada; 

 
4. Que con fecha 21 de junio de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que 

sólo asiste don JUAN AVENDAÑO PARRA, quien exhibe poder para representar al 
Segundo Solicitante, ALTO S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como 
honorarios provisionales por el árbitro. No comparece el Primer Solicitante, ANTONIO 
LAURIA, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las 
partes por correo electrónico; 

 
5. Que con fecha 28 de junio de 2011, el Segundo Solicitante, ALTO S.A., consigna el saldo 

de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 1 de agosto de 
2011; 

 
6. Que con fecha 6 de julio de 2011, don RODRIGO JAVIER MARRÉ GREZ, en 

representación del Segundo Solicitante, ALTO S.A., presenta demanda de asignación del 
dominio autoaseguro.cl, señalando que es el legítimo creador y dueño de las marcas 
registradas: 
 

• “AUTO SEGURO ALTO” Registro Nº 919.033, para distinguir servicios de la 
clase 35;  

 
• “AUTO SEGURO ALTO” Registro Nº 919.034, para distinguir servicios de la 

clase 38;  
 

• “AUTO SEGURO ALTO” Registro Nº 919.035, para distinguir servicios de la 
clase 42;  
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• “AUTO SEGURO ALTO” Registro Nº 919.036, para distinguir servicios de la 
clase 45. 

 
Asimismo es propietario de los nombres de dominio auto-seguro.cl y autoseg.cl, ambos 
inscritos a nombre de ALTO S.A. 
 
El Segundo Solicitante indica que el dominio de autos es una copia de su nombre de 
dominio auto-seguro.cl, al que simplemente se le ha sustituido el guión por una letra “a”. 
Estima que ello no resulta suficiente para diferenciarlos y se presta para todo tipo de 
confusión, más aún cuando, conceptualmente, ambos nombres son idénticos. Indica que 
es imposible la coexistencia de ambos dominios sin desviar a los usuarios que 
legítimamente quieren acceder al sitio de ALTO S.A., puesto que esta situación sin duda 
llevará a confusión a los usuarios.  
 
El Segundo Solicitante hace presente que la solicitud de autos es muy similar a marcas 
comerciales de ALTO S.A., y aún más, es cuasi idéntica al dominio auto-seguro.cl de su 
propiedad. Agrega que lógica e inevitablemente producirá confusión en el usuario de 
Internet, ya que éste pensará que este nuevo dominio pertenece al mismo dueño, pues al 
quitarle el guión que va antes de la palabra “SEGURO” y sustituirlo por la letra “a” en el 
dominio en disputa, no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como 
para desvincularse del nombre de dominio y marcas comerciales registrados por ALTO 
S.A. Otra potencial confusión, según el Segundo Solicitante, es que los usuarios de 
Internet, al verse enfrentados a este nombre de dominio autoaseguro.cl, pensarán que 
auto-seguro.cl, es el dominio general o paraguas que da acceso a otras direcciones que 
conforman la familia de nombres de dominio de ALTO S.A., a través de los cuales se 
puede acceder a información de las empresas del mismo y a los servicios y productos 
ofrecidos por ellas. 
 
ALTO S.A. reitera que la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse de su nombre 
de dominio, los que están constituidos en torno a sus marcas registradas “AUTO 
SEGURO ALTO”. 
 
El Segundo Solicitante agrega que cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un 
nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han 
señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de 
dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el “first to file system” o 
“first come, first served”. Sin embargo, este principio cede ante aquel solicitante que, sin 
ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz 
de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma, permitiendo que el principio de 
“first come, first served” ceda ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la 
inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un 
mejor derecho sobre el mismo. 
  
ALTO S.A., a pesar de ser Segundo Solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad 
del nombre de dominio auto-seguro.cl que es idéntico al dominio de autos, al que solo 
se le ha cambiado el guión por una letra “a”, y que forma parte de la gama de marcas y 
nombres de dominio que se componen fundamentalmente con la marca “AUTO 
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SEGURO”, marca ampliamente conocida en el mercado, debido a su promoción en 
conjunto con la Ilustre Municipalidad de Santiago y Carabineros de Chile en relación al 
robo de automóviles, que hace improcedente la pretensión del Primer Solicitante en 
obtener el registro del nombre de dominio autoaseguro.cl, ya que se estaría infringiendo 
claramente las marcas y nombre de dominio del Segundo Solicitante. 
 
Al Segundo Solicitante le parece que no se ajusta a derecho que se le otorgue  el dominio 
en conflicto a ANTONIO LAURIA, ya que ALTO S.A. ha invertido grandes sumas de 
dinero y tiempo en hacer conocida y famosa su marca “AUTO SEGURO ALTO”. Por lo 
tanto, el Primer Solicitante se aprovecharía de una marca que ya goza de fama y 
notoriedad, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en la prestación 
de servicios, todo lo cual supone un esfuerzo de ALTO S.A. que no se puede dejar que se 
pase a llevar. 

ALTO S.A.  reitera que si se otorgara el registro a ANTONIO LAURIA, se producirá error o 
confusión entre los usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios y productos 
que el nombre de dominio en disputa efectivamente entrega al usuario. Los usuarios de 
Internet, al utilizar un buscador para encontrar las páginas auto-seguro.cl, serán 
desviados a la página autoaseguro.cl, lo que sin duda producirá error y confusión 
respecto de los servicios que ambas partes prestan, ya que pensarán que esta página se 
relaciona con auto-seguro.cl o con la marca “AUTO SEGURO ALTO” del Segundo 
Solicitante, y por lo tanto produciéndose un “passing off”. En otros términos, esto significa 
que ANTONIO LAURIA se vería beneficiado de la inversión realizada y de la fama y 
notoriedad de las marcas y nombre de dominio de ALTO S.A. En resumen, según el 
Segundo Solicitante, se le debe conceder el nombre de dominio a él  pues, de lo contrario, 
se producirán todos lo errores o confusiones que el legislador ha tratado de evitar, sin 
lograr una verdadera protección a los derechos de ALTO S.A. 

El Segundo Solicitante considera que cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el 
nombre de dominio en disputa en virtud de sus marcas registradas, toda vez que los 
nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, 
pero con la agravante que son de carácter “universal' dado que se desenvuelven en 
“Internet”, donde una persona, en cualquier región, o en cualquier país puede acceder a 
ella. De esta manera, estima, que resulta inaceptable que se permita el registro del 
nombre de dominio a favor de ANTONIO LAURIA, ya que el proceso de registro de una 
marca es totalmente distinto del de inscripción de nombres de dominio. Una misma marca 
puede ser inscrita por más de una empresa, si se trata de rubros distintos o áreas 
geográficas diferentes. En cambio, bajo el dominio CL, cada nombre puede ser asignado 
a un solo solicitante. Si bien las marcas y dominios son cosas distintas, el uso de un 
dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, como es en el caso de autos. 
Al respecto, debe tenerse presente el delicado tema de la dilución marcaria, en cuanto 
que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria 
prácticamente idéntica a las marcas de ALTO S.A., como eventualmente podría ocurrir, 
que identifique determinados servicios o productos que no correspondan a él, 
indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario 
asociado al signo solicitado por el Segundo Solicitante. Esta situación, además de ser 
injusta, resulta contraria a Derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que 
ALTO S.A. tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango 
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legal y constitucional. 
 
ALTO S.A. hace presente que se está frente a un atentado a la “identidad comercial”, 
concepto que es reconocido como uno de los más importantes de la empresa y, por lo 
tanto, exige la máxima protección jurídica. El otorgamiento del signo en conflicto al Primer 
Solicitante generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la 
procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión y todo este capital de 
posicionamiento, honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se 
perdería, se diluiría,  dando lugar a confusiones dado que ALTO S.A. no podría amparar y 
proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual.  

El Segundo Solicitante reitera que ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de 
fama y prestigio a sus marcas en nuestro país. Prueba de ello son sus registros marcarios 
y nombres de dominio que ofrecen sus productos y servicios. De tal manera que si se 
permite el registro de dicho nombre a favor del otro solicitante, esto afectaría directamente 
los intereses de ALTO S.A. y, lo que es más grave, avalaría un aprovechamiento injusto e 
ilegal  por el Primer Solicitante, del prestigio y fama que actualmente goza ALTO S.A. y 
sus empresas en el mercado. Además, el propósito de los nombres de dominio es la 
identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos y/o 
servicios que se transan en el mercado “virtual” de la red Internet. Por su parte, el objetivo 
final de las marcas es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un 
signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado “real”. Por 
consiguiente, si el nombre de dominio autoaseguro.cl se le adjudicara a ANTONIO 
LAURIA, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de autoaseguro.cl, se 
encontrarán con otro tipo de información que no estaría avalada por la experiencia y 
seriedad de ALTO S.A., lo cual se traduce en un perjuicio irreparable en la imagen y 
reputación de él y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, 
cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios 
mediante nombres y marcas que le son familiares. 
   

El Segundo Solicitante concluye que no existe ningún elemento que justifique que el 
nombre de dominio autoaseguro.cl, sea adjudicado al Primer Solicitante, por cuanto ha 
quedado demostrado que este nombre de dominio es idéntico al nombre de dominio y a 
las marcas registradas de ALTO S.A. lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios 
de las páginas Web de ALTO S.A. a una página que no es de su propiedad; 

7. Que con fecha 1 de agosto de 2011, se provee la presentación de fecha 6 de julio de 
2011 hecha por don RODRIGO JAVIER MARRÉ GREZ, en representación del Segundo 
Solicitante, ALTO S.A. y se da traslado a la contraparte, lo que se notifica a las partes por 
correo electrónico; 

 
8. Que con fecha 12 de agosto de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que 

es notificada a las partes por correo electrónico.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la 
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Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los 
árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de 
“arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le 
dictaren; 

 
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de 

responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas 
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética 
mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros; 

 
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días 

corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en 
trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen 
conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para 
ese nombre de dominio; 

 
4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, ALTO S.A., ha 

invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de 
dominio en conflicto; 

 
5. Que el Primer Solicitante, ANTONIO LAURIA, no ha hecho valer argumento alguno que 

justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión; 
 
6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no 

fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por 
este sentenciador y acreditan que ALTO S.A. posee legítimos derechos sobre la marca 
“AUTO SEGURO ALTO”, siendo titular, entre otros, de los siguientes registros: “AUTO 
SEGURO ALTO” Registro Nº 919.033, para distinguir servicios de la clase 35; “AUTO 
SEGURO ALTO” Registro Nº 919.034, para distinguir servicios de la clase 38; “AUTO 
SEGURO ALTO” Registro Nº 919.035, para distinguir servicios de la clase 42; “AUTO 
SEGURO ALTO” Registro Nº 919.036, para distinguir servicios de la clase 45; 

 
7. Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario del ccTLD .CL auto-

seguro.cl; 
 
8. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste 

ha acreditado fehacientemente que la marca “AUTO SEGURO ALTO” de su propiedad, y 
la marca “AUTO SEGURO” misma, son real y efectivamente usadas en el mercado 
nacional; 

 
9. Que el nombre de dominio autoaseguro.cl en conflicto está compuesto de dos elementos, 

a saber, la palabra “AUTO” y la palabra “ASEGURO”, ambas de uso común en nuestro 
idioma. No obstante, la combinación de estas palabras lleva a una expresión que, a juicio 
de este sentenciador, puede fácilmente inducir a los usuarios de Internet y consumidores 
en general a error o confusión con la marca comercial “AUTO SEGURO ALTO” del 
Segundo Solicitante, o con su nombre de dominio auto-seguro.cl, puesto que el nombre 
de dominio de autos simplemente cambia el guión que forma parte del nombre de dominio 



 

 
 

6 

auto-seguro.cl, y lo reemplaza por una letra “A”,  
 
10. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes 

competitivas, como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las 
partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo; 

 
11. Que por el mero hecho de que ANTONIO LAURIA haya solicitado primero el nombre de 

dominio autoaseguro.cl no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer 
ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse 
que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en 
conflicto; 

 
12. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ALTO S.A., así como la falta 

de ellos por parte de ANTONIO LAURIA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de 
que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado. 

 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio autoaseguro.cl al Segundo Solicitante, ALTO S.A., RUT Nº  
99.594.430-8. 
 
Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
 
Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta 
sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes 
firman conjuntamente con el árbitro. 
 
Santiago, 26 de septiembre de 2011.- 

 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
Testigos: 
 
 

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acuña 
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6 

 


