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Rol No. 82 - 2011 

Juicio arbitral clubfiat147concepcion.cl 

Ricardo Coello Zurita vs. Fiat Group Marketing & Corporate Comunication 

S.p.A. 

 

 

 

SENTENCIA DEFINITIVA 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

clubfiat147concepcion.cl 
 

 

Santiago, 13  de Marzo de 2012. 

 

VISTOS: 

 

 Con fecha 26 de julio de 2011, don RICARDO COELLO ZURITA, domiciliado para 

estos efectos en Vicente Huidobro 8471. San Pedro de  la Paz,   Concepción, solicita la 

asignación del nombre de dominio clubfiat147concepcion.cl . Con fecha 24 de agosto de 

2011 y encontrándose dentro de plazo, FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 

COMUNICATION S.p.A, con domicilio  en Avda. Alonso  de Córdoba  5151,  9no. piso las 

condes solicita la inscripción para sí del referido nombre.  

 

 Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el 

funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o 

“Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre 

Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas 

aplicables al conflicto, es que mediante Oficio 15325 de 17 Nov. 2011 de Nic Chile  se 
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designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación 

del nombre de dominio clubfiat147concepcion.cl,  aceptando dicho encargo según 

consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo 

posible.  

 

 En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue 

celebrada con fecha 01 de diciembre de 2011, concurriendo a ella don Gabriel G. Rozas 

Caamaño, abogado, en representación del segundo solicitante; en rebeldía del primer 

solicitante, y del árbitro que conoce del presente conflicto.  

 

 Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del 

procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte 

asistente, por correo electrónico a la rebelde y  firmada por los presentes. 

 

 De acuerdo a lo dispuesto en el Acta, y según rola a fojas 15 del expediente, don 

Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación del segundo solicitante FIAT 

GROUP MARKETING & CORPORATE COMUNICATION S.p.A., interpone demanda 

arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y 

probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el dominio en disputa. Según lo 

expuesto, se desprende principalmente lo siguiente: 

 

a. En primer lugar, expone que la función principal de los nombres de dominio es ser 

un signo distintivo. Sin perjuicio de lo que ocurre con las marcas, los nombres de 

dominio son únicos, y como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, 

mientras que las marcas comerciales pueden ser otorgadas a diversos titulares 

siempre que se refieran a distintos productos, servicios y clases del Clasificador de 

Niza. Es así como, conforme a la jurisprudencia y doctrina, existe una estrecha 

relación entre marcas comerciales y dominios, por lo cual la resolución de este tipo 

de conflictos debe ser resuelta, entre otros, atendiendo a criterios de titularidad de 
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registros marcarios. Como normas de derecho, cita al efecto el Reglamento de Nic 

Chile, la Ley No. 19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París.  

b. Como antecedentes de hecho, señala que “Fíat 147” corresponde a un automóvil 

del segmento B producido por la FIAT entre los años 1976 y 1997. Asimismo, 

señala que su mandante tiene protegido el signo marcario FIAT bajo seis marcas 

comerciales que detalla en su libelo, como  asimismo señala ser titular del nombre 

de dominio fiat.cl.  

c. Como conclusión, su mandante tiene un mejor derecho sobre el primer solicitante 

respecto al nombre de dominio intentado, el cual no posee ninguno. Aduce cumplir 

con los requisitos establecidos en las normas UDRP, a saber: Titularidad de 

marcas comerciales, titularidad de nombres de dominios, uso del concepto por el 

distribuidor y fabricante del vehículo, y buena fe, por lo cual solicita al Tribunal en 

definitiva se declare sobre la base de lo expuesto, que su mandante posee un 

mejor derecho y por ende asignar el nombre de dominio intentado, con expresa 

condena en costas a la contraria. 

d. Como documentos acompañados a la demanda, no objetados en autos, figuran los 

siguientes: 

  1.- Registros de marcas comerciales mencionados en lo principal. 

  2.- Inscripción en Nic Chile del nombre de dominio Fiat 147. 

  3.- Historia del Fiat 147. 

 

 Que con fecha 13 de dic.de 2012, fs 13don Ricardo Coello Zurita, como primer 

solicitante y demandado de autos, interpone libelo expresando sus argumentos y 

probanzas, con el fin de obtener le sea asignado definitivamente el nombre de dominio en 

disputa. En síntesis, expone lo siguiente: 

a. “Club Fiat 147 Concepción” es una agrupación con más de 20 miembros que 

comparten el gusto por dicho modelo de automóvil, siendo su objetivo compartir 

experiencias en torno a éste y brindar apoyo en cuanto a las restauraciones de sus 

vehículos. No tienen intención de lucrar utilizando a la marca FIAT como nombre, 
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sino que por el contrario, considera que al realizar exposiciones de sus vehículos 

ayudan a potenciar la marca y no a desprestigiarla, tanto porque en las 

restauraciones de los vehículos se respeta la originalidad de éstos, como por el 

beneficio directo que  reportan a la marca siendo importantes consumidores de 

repuestos. 

b. Como club, han invertido una importante cantidad de dinero en la confección de 

poleras con logo, distintivos para los vehículos y la página web, por ende sería 

perjudicial desde el punto de vista económico dejar el dominio. 

c. Por otra parte, señala que existe en el país, prácticamente un club por región 

similar al suyo integrando la palabra FIAT en su dominio registrado ante Nic.cl, 

desconociendo sin embargo si ellos han tenido que enfrentar este tipo de proceso. 

Es por lo anterior, que solicita que se consideren sus planteamientos, debido a que 

les afectaría enormemente perder el dominio. Es un club reconocido dentro de la 

región, habiendo sido  objeto de reportajes de canales de televisión y participando 

activamente en exposiciones automovilísticas en diversas ciudades.  

d. El primer solicitante no acompaña al proceso documentos ni probanzas en esta 

 etapa. 

  

 Luego, a fojas 30 del expediente y con fecha 13 de enero de 2012, el Tribunal 

recibe la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos 

los siguientes: 

 

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio 

clubfiat147concepcion.cl  

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación 

clubfiat147concepcion.cl  
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Por último y atendido el mérito de autos, el Tribunal con fecha 5 de marzo de 2012, cita a 

las partes a oír sentencia. 

 

 

CONSIDERANDO:  

 

 PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar de entre ambas 

solicitudes relativas al nombre de dominio clubfiat147concepcion.cl,  intentadas por 

ambas partes en conflicto, cuál es la que se entregará por sobre la otra conforme a las 

reglas generales establecidas por Nic Chile, determinando cuál de los solicitantes posee 

un mejor derecho respecto a dicho dominio. Es así como ambas partes han aceptado de 

manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la 

inscripción del nombre de dominio, según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de 

Nic Chile.  

 

 SEGUNDO: Que según lo expresado en autos el segundo solicitante FIAT 

GROUP MARKETING & CORPORATE COMUNICATION S.p.A. (en adelante, segundo 

solicitante o “FIAT” indistintamente), expone ser el productor de un vehículo denominado 

“Fiat 147”, automóvil del segmento B fabricado entre los años 1976 a 1997. Asimismo, 

aduce tener protegido el signo marcario FIAT bajo seis marcas comerciales, de las cuales 

acompaña los registros correspondientes. Por otra parte, señala tener registrado el 

nombre de dominio fiat.cl, motivos suficientes para concluir que posee un mejor derecho 

respecto al nombre de dominio en disputa, teniendo en consideración que la parte 

contraria no posee ninguno. Señala entre otros, cumplir con los criterios dispuestos en la 

UDRP para este tipo de controversias, entre ellos ser titular tanto de marcas comerciales 

como de nombres  de dominio, uso del concepto por el distribuidor y fabricante de dicho 

vehículo y buena fe, por lo cual solicita se le asigne en definitiva el nombre pedido, con 

expresa condena en costas a la contraria.  
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 TERCERO: Que el primer solicitante don RICARDO COELLO ZURITA, a efectos 

de acreditar su mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa, señala 

pertenecer a una agrupación denominada “Club FIAT 147 Concepción”, compuesta por 

más de 20 miembros, siendo su objetivo principal compartir apoyo y experiencias en torno 

al gusto por dicho modelo de vehículo. No tienen intención de lucrar utilizando la marca 

FIAT de la contraria, sino que considera que al realizar exposiciones de sus vehículos 

ayudan a potenciar la marca y no a desprestigiarla. Luego, señalan ser consumidores 

importantes de repuestos para sus vehículos. Acorde con lo expuesto, han realizado 

gastos de dinero en la confección de poleras con el logo del club, distintivos, y la propia 

página web, por lo cual se verían afectados desde ese punto de vista. Luego, señala 

asimismo la coexistencia pacífica de clubes similares al suyo, desconociendo si ellos 

también se ven enfrentados a este tipo de conflictos. 

 

 CUARTO:  Que tal como se señaló, el elemento central en este conflicto es 

determinar quién tiene un mejor derecho respecto al nombre de dominio disputado, motivo 

por el cual se deben analizar los requisitos exigidos a todo solicitante al momento de 

registrar dicho nombre. Es así como, entre otras, el Reglamento de Nic Chile dispone en 

su artículo 14, “Será de responsabilidad exclusiva del 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”. Así, y examinando el primero de dichos requisitos, esto es,  si las 

solicitudes de ambas partes han contrariado las “normas vigentes sobre abusos de 

publicidad”, nos encontramos que  bajo la normativa actual, (Ley No. 19.733, sobre 

Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, norma que derogó la anterior 

Ley No. 16.643, que versaba sobre Abusos de Publicidad), ésta regula el ejercicio del 

periodismo y normas relativas a los medios de comunicación social, para lo cual 

encontramos diversas sanciones que remiten a tipos penales. Tal como se ha señalado 

por esta sentenciadora en reiteradas oportunidades, sólo entendiendo a un sitio  web (y 

dentro de sus elementos, al nombre de dominio como parte esencial de éste) como un 

medio de comunicación social, podemos tener por aplicable dicha ley. Es así que 

realizando una interpretación extensiva, y aplicando entonces analógicamente el artículo 
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29 respecto a los delitos señalados en dicha norma (delitos de injuria y calumnia a través 

de medios), no existe evidencia alguna que los solicitantes hayan incurrido en dichas 

infracciones, por lo cual no existe infracción al particular.  

 

 QUINTO: Que a continuación, refiriéndonos a “los principios de la competencia leal 

y de la ética mercantil” es de suyo mencionar que la Ley No. 29.169, que Regula la 

competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973 y al Convenio de París para la protección de 

la propiedad industrial, resultan aplicables a la especie. Es así entonces que la mera 

actividad de solicitar una inscripción de nombre de dominio, sin entrar a calificar el fin para 

el cual se realizó ésta, no permite advertir a priori que dicha conducta sea de mala fe ni 

abusiva, sino que estas conductas podrán o no aparecer en conjunción con otros 

elementos, que a la sazón se revisarán oportunamente.  Por último, respecto a la 

vulneración de “derechos válidamente adquiridos por terceros”, este Tribunal estima que 

el segundo solicitante es efectivamente dueño de numerosas marcas comerciales con la 

denominación FIAT, y asimismo es un hecho evidente la existencia y la propiedad del 

modelo de automóvil “Fiat 147”, vehículo comercializado ampliamente en el país y el 

mundo. Tampoco ante este Tribunal se ha controvertido ni la titularidad de las marcas 

comerciales y nombres de dominio acompañados por el segundo solicitante, por lo cual 

tiene a bien esta sentenciadora considerar que éste tiene un legítimo amparo de la 

denominación “FIAT” bajo el alero del derecho de marcas, sin perjuicio de considerar que 

es tan sólo un antecedente más a considerar para la resolución del conflicto de autos, 

dejando establecido que ello no es en lo absoluto per se una vulneración al artículo 14 del 

Reglamento de Nic Chile ya analizado. 

 

 SEXTO: Que acorde con las normas y preceptos que ilustran a nuestra práctica, 

cabe señalar que el primer solicitante se encuentra realizando un uso legítimo o “fair use”, 

hipótesis reconocida mundialmente tanto por la jurisprudencia y doctrina, la cual se 

justifica en el hecho que el nombre de dominio intentado alberga la página web del Club 

“Fiat 147” de Concepción, entidad que simplemente busca compartir experiencias 

relacionadas con dichos vehículos. No se ha acompañado al proceso algún antecedente 
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que desvirtúe este fin pacífico y no lucrativo de dicho club por la contraria, con lo cual 

estos argumentos se dan por establecidos en la causa. Dicha utilización no es lesiva, si 

consideramos que dicho club no tan sólo reconoce la existencia tanto de la marca FIAT 

como del modelo de vehículo de propiedad de la contraparte, sino que además le rinden 

admiración, congregándose en un club de seguidores que precisamente buscan compartir 

su experiencia satisfactoria respecto al vehículo desarrollado y comercializado en el 

pasado por el segundo solicitante.  

 

 SÉPTIMO: Que este Tribunal estima en el caso en particular, que debe 

considerarse lo señalado en el Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento 

de Registro de Nombres de Dominio .CL, artículo que si bien está dispuesto para el caso 

de la revocación de un nombre de dominio, se encuentra en concordancia con las demás 

disposiciones del Reglamento, y al no existir norma expresa para los conflictos de 

asignación de nombres de dominio, debe aplicarse por analogía al caso en cuestión. Este 

artículo dispone que, entre otras, la concurrencia de alguna de las siguientes 

circunstancias (…) servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio 

objetado no ha actuado de mala fe: b.- Que el asignatario del nombre de dominio sea 

comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada 

con esa denominación, y c.- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no 

comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el 

fin de confundir a los consumidores”. En estos autos, es el primer solicitante quien se 

encuentra bajo dichas hipótesis, y aún cuando este Tribunal reconoce que si bien el 

segundo solicitante encuentra protección a sus argumentaciones desde el ámbito 

comercial, el primer solicitante se encuentra efectivamente realizando actividades no 

lucrativas, y sin ánimo de confundir a los usuarios de Internet, bajo el nombre de dominio 

clubfiat147concepcion.cl , convicción que se sustenta en base a los argumentos hechos 

valer por ambas partes en el presente conflicto. 

 

 OCTAVO: Que, junto con lo anterior, este Tribunal no discute la existencia – como 

ya se ha señalado – de protección legal que beneficia a la segunda solicitante respecto de 
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la denominación FIAT. Sin embargo, no ha acompañado antecedente alguno que permita 

suponer que desarrolla, fomenta, auspicia, financia o se encuentra comprometida en 

modo alguno con el primer solicitante, quien representa a un “Club” de personas que gira 

en torno al vehículo “Fiat” modelo “147”, en una localidad específica, como es la ciudad de 

“Concepción”. Es así como, de estos cuatro elementos todos integrantes del nombre de 

dominio intentado, esto es clubfiat147concepcion.cl , la parte demandante tan sólo ha 

logrado demostrar derechos sobre las denominaciones “FIAT”, la cual es acrónimo de 

“Fabbrica Italiana Automobili Torino”, perteneciente al segundo solicitante, y asimismo la 

denominación “Fiat 147”, al tratarse de uno de los modelos de automóviles fabricados por 

aquélla. Pero no existe vinculación demostrada, según lo ya expresado, respecto a la 

denominación “Club”, ni tampoco a la denominación “Concepción”. La primera de ellas, 

según lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española, corresponde en su 

primera acepción a “Sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes 

y dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o 

culturales.”. La segunda corresponde al nombre de una de las ciudades más importantes 

de Chile. Ambas y en conjunto con las demás, no hacen sino demostrar la existencia de 

un Club de simpatizantes de automóviles Fiat modelo 147, ubicados en la localidad de 

Concepción, Chile, lo cual no representa según los antecedentes acompañados por 

ambos solicitantes, algún tipo de perjuicio al titular de la marca FIAT. 

 

 NOVENO: Que este Tribunal no comparte las afirmaciones de la demandante, en 

el sentido que el mero hecho que la parte demandada carezca de derecho sobre la 

denominación “FIAT”, sea lesivo a ella ni configure una supuesta mala fe, puesto que la 

presunción vigente en nuestro derecho civil es precisamente la contraria, ya que el 

principio de la buena fe es precisamente de aquellos considerados fundantes en nuestra 

legislación civil, y quien alega lo contrario tiene la carga de probar dicho supuesto, lo cual 

no se ha producido en la especie. Por otra parte, el segundo solicitante no tiene la 

facultad de limitar la libertad de los usuarios de los bienes y servicios que oferta, de 

expresar sus opiniones y compartir sus experiencias en este caso respecto a los 

vehículos que son de su propiedad, experiencias que son válidas de reproducir y expresar 

por medio de asociaciones como un club de adeptos a un vehículo, bien o servicio en 
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particular, como es el caso. No se ha demostrado por ende que exista mala fe, que la 

parte contraria vulnere alguno de los requisitos exigidos al solicitar el nombre de dominio, 

ni tampoco se ha demostrado algún tipo de perjuicio actual sobre los derechos de la 

contraria, por lo cual la solicitud competitiva de esta última deberá ser rechazada en todas 

sus partes, toda vez considerando que el solicitante Sr. Coello se encuentra amparado 

por el principio “first come, first served”, denominado precisamente “principio del primer 

solicitante”, el cual nos indica que en este tipo de litigios, y no existiendo razones que 

permitan configurar un mejor derecho respecto a alguno de los actores, indefectiblemente 

se debe otorgar el nombre de dominio intentado a quien primero concurrió a su 

inscripción, como lo es el caso del demandado. Es así como se vislumbra su aplicación de 

“ultima ratio”, tal como lo señala la doctrina y jurisprudencia. 

 

 DÉCIMO: Que la circunstancia de encontrarse amparado el primer solicitante por 

el principio “first come first served” o principio del primer solicitante, se estimará por este 

juez árbitro como argumento para desechar la demanda de oposición, puesto que de su 

examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre 

de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio 

de uso justo ya mencionado y en último término la protección de la buena fe, como 

principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, criterio además recogido por la UDRP, 

desarrollada por ICANN, política que reconoce su aplicación, también recogido por la 

OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile.  

 

 DÉCIMO PRIMER: Que para arribar a las conclusiones mencionadas, el Tribunal 

ha hecho un acabado análisis no sólo de las normas legales ya señaladas, sino que 

también se ha hecho un extenso razonamiento basado entre otros en principios de 

equidad y justicia, los cuales han resultado necesarios para arribar a esta decisión, y 

concluir por ende que la asignación de nombre de dominio en disputa a favor del primer 

solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Se deja expresa constancia que se 

deja a salvo los demás derechos que el segundo solicitante pueda detentar y hacer valer 

en las oportunidades pertinentes. 
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 Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código 

Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 

1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje conte nido en la Reglamentación para el 

Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los 

principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad, 

 

 

SE RESUELVE: 

 

 1.- Rechazar  la solicitud de inscripción del nombre de dominio 

clubfiat147concepcion.cl  presentada por el segundo solicitante, Fiat Group Marketing & 

Corporate Comunication S.p.A. 

 

 2.- Acoger  la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar  el nombre de 

dominio clubfiat147concepcion.cl  al primer solicitante, esto es, don Ricardo Coello 

Zurita. 

 

 3.- Que no ha lugar a la condena en costas solicitada por la vencida en contra de 

la vencedora, por haber esta última obtenido en juicio.  

 

 

 Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por 

correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile. 

 

 Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 
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Janett Fuentealba Rollat 

Abogado 

Juez Árbitro Nic Chile. 

 

 

 

 

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.  


