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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio discos.cl  
Oficio OF05833 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 26 de octubre de 2005, don JOSÉ LUIS PEDRO SANTA MARÍA 

ZAÑARTU solicita la inscripción del nombre de dominio discos.cl. Posteriormente, con 
fecha 26 de octubre de 2005, INTERCITY S.A., representada en calidad de contacto 
administrativo por don CLAUDIO STIFEL, solicita igualmente la inscripción del mismo 
dominio. Por último, con fecha 15 de noviembre de 2005, DISCO S.A., representada en 
calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita también el 
dominio discos.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje; 

  
2. Que mediante Oficio OF05833, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la 

resolución del conflicto sobre el referido dominio; 
 
3. Que con fecha 3 de febrero de 2006, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro 

mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una 
audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 15 de febrero de 
2006, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, 
siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta 
certificada; 

 
4. Que con fecha 15 de febrero de 2006, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al 

que sólo asiste don RAFAEL PALACIOS PRADO, quien exhibe poder para representar al 
Tercer Solicitante, DISCO S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado 
como honorarios provisionales por el árbitro. No asisten a la audiencia los otros dos 
solicitantes, por lo que se fijan las normas de procedimiento, apercibiéndose al Segundo 
Solicitante, INTERCITY S.A., para que, dentro del plazo de 3 días hábiles, manifestara su 
interés en seguir adelante con el proceso. De lo contrario, se le tendría por desistido de 
su solicitud de nombre de dominio; 

 
5. Que mediante resolución de fecha 21 de febrero de 2006, se declara al Segundo 

Solicitante, INTERCITY S.A., incurso en el apercibimiento de fecha 15 de febrero de 
2006, teniéndose por desistido de su solicitud del nombre de dominio discos.cl; 

 
6. Que con fecha 22 de febrero de 2006, el Tercer Solicitante, DISCO S.A., acredita la 

consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica 
mediante resolución de la misma fecha; 

 
7. Que con fecha 14 de marzo de 2006, doña ISABEL SÁINZ LOBO, en representación del 

Tercer Solicitante, DISCO S.A., presenta demanda de asignación del dominio discos.cl, 
exponiendo como fundamento de su demanda que el grupo CENCOSUD S.A. es uno de 
los holdings de empresas más grandes de Chile, especializado en el desarrollo, la 
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comercialización y la administración de grandes centros comerciales. Es hoy un grupo 
líder en la industria del retail, con presencia en los negocios de supermercados, 
hipermercados, homecenters y centros comerciales. CENCOSUD genera directamente 
más de 13.000 puestos de trabajo, e indirectamente más de 10.000 empleos. Tiene más 
de un millón de metros cuadrados construidos y 58 millones de visitas anuales a sus 
supermercados, centros comerciales y homecenters. La compañía fue creada por su 
presidente y principal accionista, señor Horst Paulmann Kemna, quien se inició en el 
negocio de los supermercados a fines de la década de 1950. Luego de una vasta 
experiencia en el comercio minorista, el empresario decidió incursionar en un nuevo 
formato de supermercado, cuyo objetivo era ofrecer en un solo lugar la mayor variedad 
de productos, con la más alta calidad y el mejor servicio, lo que era una idea 
revolucionaria para la industria de la época. Con este concepto, la compañía dio el paso 
inicial hacia la expansión, creando en 1976 el primer hipermercado de Chile denominado 
“JUMBO”, de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Kennedy de Santiago. 
Tras el éxito obtenido, la compañía emprendió el desarrollo de una nueva área de 
negocios, la cual fue la edificación y administración de centros comerciales y su 
internacionalización. A principios de la década de 1990, la compañía se expandió en el 
negocio de los centros comerciales en Chile, con la apertura de ALTO LAS CONDES, el 
más moderno del país, con más de 110.000 metros cuadrados arrendables. 

 
Luego del éxito obtenido por la comercialización de los hipermercados, CENCOSUD S.A. 
adquiere el año 2004 los supermercados LAS BRISAS, MONTECARLO y DISCO S.A., 
siendo esta último la segunda cadena de supermercados en Argentina, la cual cuenta 
con más de 235 locales en dicho país, y con más de 15 mil empleados. DISCO S.A. 
cuenta, a su vez, con sociedades filiales en Argentina como SUPERMERCADOS 
EKONO S.A., MINIMERCADOS INTERNACIONALES S.A., VIRTUAL MARKET S.A., 
SUPERMERCADOS DAVI S.A., entre otras empresas. La adquisición de DISCO S.A. fue 
de gran importancia para CENCOSUD S.A., ya que la constituyó como una de las 
principales empresas de retailers en Argentina, consagrándose con posterioridad en 
dicho rubro. 
 
Por otro lado, señala el Tercer Solicitante que el propósito de los nombres de dominio es 
la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos y 
servicios que se transan y ofrecen en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, 
el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción 
por medio de un signo original y novedoso, del origen y características de los bienes o 
servicios que se transan en el mercado real. Estos identificadores protegen tanto al 
público de verse expuesto a errores o engaños respecto del origen y calidad de estos 
bienes o servicios, como a los titulares de dichos identificadores, ya que éstos 
constituyen muchas veces el activo más importante de sus empresas. 
 
En el conflicto por el nombre de dominio discos.cl, el Tercer Solicitante lo único que 
pretende es resguardar un signo estrechamente asociado a su negocio, que ha sido 
debidamente registrado como marca comercial tanto en Chile como en Argentina, y en el 
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cual se han gastado cuantiosas sumas de dinero, del orden de los cientos de millones de 
dólares.  
 
Indica DISCO S.A. que el nombre de dominio solicitado es casi idéntico a la marca 
“DISCO” registrada a su nombre, ya que sólo se diferencian en la letra “s” que se agrega 
en el signo en conflicto, siendo de esa forma el plural de la palabra “DISCO”, sin afectar 
su significado. Agrega que DISCO S.A. es una reconocida empresa dedicada al rubro de 
los supermercados la cual, al pasar a ser parte del conglomerado de CENCOSUD S.A., 
adquirió incluso más fama y notoriedad en Chile, al haber sido profusamente cubierta su 
adquisición por los medios de comunicación. 
 
Señala el Tercer Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de 
interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una 
serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los 
denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy 
sencillas, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una 
“denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica 
dentro de esta red,  para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho 
medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, 
conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la 
idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique 
como, por ejemplo, “UNIVERSIDAD DE CHILE”, “JUMBO” o “FIAT”, efectivamente 
corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la 
red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, 
caótico y de escaso valor comercial. 
 
En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombre de dominio, 
DISCO S.A. señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio “first come, 
first served”, el cual postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero 
lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto, y tanto la doctrina como la 
jurisprudencia se inclinan con más fuerza cada día a utilizarla como ultima ratio, 
aplicándola sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre 
el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entendería lo señalado en el 
artículo 10 del Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del 
Dominio CL, el cual establece un plazo de 30 días para que “eventuales interesados 
tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias 
solicitudes para ese nombre de dominio”, lo que es corroborado por el artículo 14 del 
mismo cuerpo reglamentario, que establece en su párrafo primero: “Será de 
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas 
vigentes sobre …”, sin distinguir si dicha obligación corresponde al Primer o Segundo 
solicitante. Es así como la sentencia de asignación del dominio todochile.cl de fecha 3 
de abril de 2002, señala que una vez que se genere el conflicto de asignación de 
nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y 
sobre esa base, se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el 
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nombre de dominio en conflicto. Estas conclusiones además resultan de acuerdo a la 
aplicación del principio de imparcialidad en la administración de justicia, que debe inspirar 
todo procedimiento judicial.  
 
Otro criterio que el Tercer Solicitante considera aplicable a la resolución del presente 
caso, es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los 
nombres de dominio. El Tercer Solicitante reitera que como consecuencia del radical 
aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el 
mundo real, sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha 
debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de 
resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el derecho comparado y, por 
cierto, en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha 
efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas 
comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, 
características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten 
sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol 
fundamental como identificadores del origen de los diversos  bienes o servicios que se 
ofrecen vía Internet, buscando que los consumidores eviten caer en errores o confusión 
con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además, han pasado a constituir un  
medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos, 
fortaleciéndose así la marca.  
 
En razón de lo anterior, DISCO S.A. señala que la resolución de los conflictos por 
asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la 
titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. El 
Tercer Solicitante indica contar con numerosos registros marcarios para el signo 
“DISCO”, lo que acredita mediante copias de los correspondientes certificados de 
registro que acompaña con su presentación, y que no fueron oportunamente objetados 
por el Primer Solicitante. Dichos registros son un antecedente más para establecer la 
vinculación que existe entre el nombre de dominio solicitado y las marcas comerciales de 
propiedad de DISCO S.A. 
 
Agrega el Tercer Solicitante que existen normas legales que apoyan de manera clara el 
criterio sostenido en la demanda de DISCO S.A., como por ejemplo las de ICANN, 
entidad que es, a nivel mundial, la con mayor autoridad en materia de Internet y nombres 
de dominio, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet. 
Es así como con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política 
Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name 
Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y 
Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
“ICANN”). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los 
conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en 
cuestión.  
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También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como 
las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP 
(WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen que en el 
procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar 
circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una 
marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre 
él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. 
 
Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del 
Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su 
primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se 
considerará abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o engañosamente similar a 
una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un 
nombre por el cual el reclamante es reconocido.” 
 
Añade el Tercer Solicitante que hay que tener presente que, en el caso de autos, si se 
asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución 
de las reconocidas marcas “DISCO” y podría causar confusión a los usuarios que 
desearan ingresar al nombre de dominio discos.cl con la intención de informarse sobre 
los servicios y productos que ofrece el Tercer Solicitante en los diversos supermercados 
del mismo nombre, como también de la empresa DISCO S.A. Indica que el criterio que 
reconoce la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, es 
un hecho universalmente aceptado y, por lo tanto, corresponde su aplicación a la 
resolución del conflicto suscitado en estos autos. 
 
Reforzando lo señalado precedentemente, el Tercer Solicitante indica que es titular en 
Chile de los siguientes registros marcarios para el signo en conflicto: 
 

• Registro N° 744.504 “DISCO”, denominativa, clase 31. 

• Registro N° 738.629 “DISCO”, denominativa, clase 4. 

• Registro N° 750.167 “DISCO”, denominativa, clase 16. 

• Registro N° 588.121 “DISCO”, mixta, clase 29. 

• Registro N° 738.460 “DISCO”, denominativa, clase 29. 

• Registro N° 738.461 “DISCO”, denominativa, clase 17. 

• Registro N° 738.462 “DISCO”, denominativa, clase 6. 

• Registro N° 557.008 “DISCO”, denominativa, establecimiento comercial de 

compra y venta de productos de las clases 1 a 34. 

• Registro N° 553.444 “DISCO”, denominativa, establecimiento comercial de 



 

6

compra y venta de productos de las clases 1 a 34. 

• Registro N° 511.748 “DISCO PLUS”, denominativa, clase 36. 

El Tercer Solicitante señala que resulta evidente el mejor derecho que tiene sobre el 
dominio discos.cl en conflicto, dada la titularidad de las marcas singularizadas, de los 
demás antecedentes expuestos y de los criterios para la resolución de esta clase de 
conflictos establecidos por ICANN, la OMPI y NIC Chile. 
Otro criterio indicado por el Tercer Solicitante como aplicable para los conflictos de 
asignación de nombres de dominio, es el de la creación intelectual del signo pedido, 
señalando que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en 
este caso la línea de supermercados identificados con el signo “DISCO”, puede 
ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que 
pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes 
tangibles, la expresión “DISCO” es uno de los activos más importantes de DISCO S.A. 
Dicho signo identifica a los supermercados, los cuales son ampliamente visitados, y por 
lo tanto su nombre y fama resultan evidentes, así como le da el propio nombre al Tercer 
Solicitante. Señala además DISCO S.A., la importancia de la asignación del nombre de 
dominio en conflicto, al ser una de las más importantes cadenas de supermercados en 
Argentina, la que al haber sido adquirida recientemente por el holding de capitales 
chilenos CENCOSUD S.A., es muy posible suponer la llegada de dicha cadena a Chile. 
 
Añade DISCO S.A. que es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio 
discos.cl, además, si se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha 
teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha 
conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio indica, además, que 
cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio, su campo de 
protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento 
de ella por parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París. 
Indica el Tercer Solicitante, que la aplicación de este criterio evidentemente nos obliga a 
concluir que es quien tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, 
debido a que es precisamente el Tercer Solicitante el que creó la marca “DISCO”, y ha 
sido quien le ha otorgado fama y prestigio, y por lo tanto correspondería la aplicación de 
este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. 
 
Otro criterio señalado por el Tercer Solicitante, es el de la inscripción abusiva del 
solicitante. Indica que la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de 
conflictos de nombres de dominio, en los términos del “Reglamento de Asignación de 
Nombres de Dominio en CL”, sino que es uno de los pilares fundamentales de todo 
nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de 
conflictos de esta naturaleza. DISCO S.A. cita el artículo 22 de la Reglamentación para el 
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL en lo relativo a las inscripciones 
abusivas y la mala fe, y agrega que resulta completamente evidente que la inscripción del 
Primer Solicitante fue abusiva, toda vez que ha solicitado un nombre de dominio que 
identifica a una marca conocida, sobre la cual no tiene ningún derecho o relación. 
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Además, el Tercer Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio 
de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de 
ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 bis, el cual establece que: “Los países 
de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a 
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca 
de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, 
susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del 
registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos 
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya 
la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear 
confusión con ésta.” DISCO S.A. señala que esto implica que las marcas famosas y 
notorias han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez 
que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo 
intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para 
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha 
notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa 
y notoria. 
 
Señala además el Tercer Solicitante que el artículo 10 bis del mismo tratado, en su 
apartado sobre competencia desleal, indica que “los países de la Unión están obligados a 
asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la 
competencia desleal”, definiendo una acto de competencia desleal como “todo acto de 
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” e indicando 
que en particular deberá prohibirse “cualquier acto capaz de crear una confusión, por 
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad 
industrial o comercial de un competidor, (2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del 
comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad 
industrial o comercial de un competidor (3) las indicaciones o aseveraciones cuyo 
empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la 
cantidad de los productos. Indica el Tercer Solicitante que al tratarse aquí de una marca 
notoria para identificar productos y servicios relacionados con los supermercados, es 
absolutamente evidente que la conducta del Primer Solicitante, al pretender inscribir el 
nombre de dominio discos.cl, constituye un acto de competencia desleal en los términos 
del artículo referido. 
 
En definitiva, indica el Tercer Solicitante que de acuerdo a lo expuesto, y teniendo 
presente los diversos argumentos esgrimidos, así como la titularidad de los numerosos 
registros marcarios en Chile, y la vinculación de esa marca con los servicios que presta el 
Tercer Solicitante, la inscripción abusiva del nombre de dominio en conflicto, y la 
conducta contraria a la competencia leal y ética mercantil del Primer Solicitante, es él 
quién tiene mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, y que los 
antecedentes y registros marcarios citados acreditan que ha sido quien ha conferido 
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fama, notoriedad y distintividad al signo “DISCO”. Consecuentemente, sólo cabe 
abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de 
dominio, los que habiendo sido revisados, concluyen necesariamente en el mejor 
derecho del Tercer Solicitante sobre el signo en disputa. Agrega que la asignación del 
dominio discos.cl al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el 
público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria 
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI y la Reglamentación de NIC Chile, 
y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia 
desleal ratificados por Chile. 

 
8. Que por resolución de fecha 9 de junio de 2006, se da traslado al Primer Solicitante de la 

demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico; 
 
9. Que con fecha 21 de junio de 2006, asume el patrocinio de esta causa don JOSÉ LUIS 

SANTA MARÍA ZAÑARTU, delegando poder en doña CECILIA NILO SUAZO; 
 
10. Que con fecha 22 de junio de 2006, se provee el escrito presentado por don JOSÉ LUIS 

SANTA MARÍA ZAÑARTU, teniéndose presente; 
 
11. Que con fecha 4 de julio de 2007, evacúa el traslado doña CECILIA NILO SUAZO, en 

representación del Primer Solicitante, don JOSÉ LUIS SANTA MARÍA ZAÑARTU, 
señalando que es el Primer Solicitante del nombre de dominio y, por lo tanto, es la 
primera persona que presentó solicitud sobre el nombre de dominio objeto de este 
conflicto. En consecuencia, de acuerdo a la normativa de NIC Chile, así como la 
presunción de mejor derecho conocida como el principio “first come, first served”, 
corresponde que en su calidad de Primer Solicitante se le asigne el nombre de dominio 
en disputa. 

 
Señala además el Primer Solicitante, que en su solicitud no le asiste ni mueve ánimo 
alguno relacionado con algún derecho o asunto del Tercer Solicitante, y que su solicitud 
no vulnera derecho alguno de terceros, incluido los del otro solicitante. 
 
El Primer Solicitante indica que la expresión “Discos” no corresponde a un nombre o 
denominación de fantasía alguno creado por el Tercer Solicitante, ya que con dicha 
expresión se denomina aquel objeto que almacena música, el cual con el paso del tiempo 
ha ido cambiando de formato, pero que continúa siendo un material musical de interés 
tanto para coleccionistas como para el público en general. Consecuentemente, ninguno 
de los solicitantes de autos puede aducir la creación de la expresión “Discos”, al aludirse 
a una mundialmente conocida palabra, siendo entonces una expresión genérica, libre 
para su uso e inapropiable en forma exclusiva por parte de cualquier persona, sea ésta 
natural o jurídica. 
 
Por otro lado, agrega el Primer Solicitante que se encuentra de buena fe, y que en ningún 
caso pretende vulnerar derechos de terceros solicitantes del dominio en conflicto. 
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Además, el proyecto que ha considerado desarrollar dice relación con un sitio Web 
relativo a información y comercialización discográfica musical, por épocas, y responde a 
inquietudes personales del Primer Solicitante. En este sentido, indica don JOSÉ LUIS 
PEDRO SANTA MARÍA ZAÑARTU que no se encuentra efectuando, ni espera efectuar 
proyecto futuro alguno en el rubro del retail y de supermercados, al cual está dedicado el 
Tercer Solicitante. 
 
Añade el Primer Solicitante que de lo expuesto, queda claro que su solicitud de nombre 
de dominio cumple con lo dispuesto en al artículo 14 de la Reglamentación para el 
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, al no vulnerar derechos 
legalmente adquiridos por terceros, ni atenta en contra de la sana ética mercantil, puesto 
que el objeto del sitio Web proyectado por don JOSÉ LUIS PEDRO SANTA MARÍA 
ZAÑARTU es la comercialización de discos musicales, y en nada se relaciona ni tiene 
que ver con el rubro del Tercer Solicitante. En consecuencia, considerando la calidad de 
Primer Solicitante de don JOSÉ LUIS PEDRO SANTA MARÍA ZAÑARTU, el justo y 
legítimo proyecto para el sitio Web discos.cl, es que su solicitud no vulnera derecho 
alguno de terceros sobre el nombre “DISCOS”, asistiéndole al Primer Solicitante un mejor 
derecho sobre el dominio en conflicto; 

 
12. Que con fecha 14 de agosto de 2006, se tiene por evacuado el traslado del Primer 

Solicitante; 
 
13. Que con fecha 15 de septiembre de 2006, 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 

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; 
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4. Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que 
estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto; 

 
5. Que una de las acepciones de la palabra “disco”, según el Diccionario de la Lengua de 

la Real Academia Española, es “lamina circular de diversos materiales, especialmente 
plástico, que, con ayuda de un tocadiscos, reproduce sonidos previamente registrados”. 
En consecuencia, dicha expresión es de uso común en el lenguaje, y no tendría por qué 
ser necesaria e inmediatamente asociada con el Tercer Solicitante; 

 
6. Que en relación a la creación intelectual que alega el Tercer Solicitante sobre la 

expresión “DISCO”, ésta necesariamente deberá circunscribirse al giro de su empresa, 
esto es, a una línea de supermercados, y no puede extenderse a todo ámbito de cosas, 
en especial teniendo presente que la expresión “disco” es de uso común en el lenguaje; 

 
7. Que según señala el Primer Solicitante, el nombre de dominio en conflicto va a ser 

utilizado en un proyecto de un sitio Web relativo a información y comercialización 
discográfica musical, por épocas, lo cual no acredita mediante prueba alguna que haya 
acompañado en estos autos; 

 
8. Que sin perjuicio de lo anterior, éste árbitro ha corroborado que el nombre de dominio 

discos.cl está actualmente activo, y corresponde a un sitio Web relacionado con la 
industria de la música, con enlaces a otros sitios también relativos a dicha industria, por 
lo que se concluye que coincide el uso que se le está dando al dominio solicitado con el 
proyecto enunciado por el Primer Solicitante; 

 
9. Que asimismo, de una visita al sitio Web que opera bajo el dominio discos.cl, puede 

apreciarse que no hace mención alguna a la marca “DISCO” del Tercer Solicitante, ni 
menos a su dominio de igual nombre, por lo que puede concluirse que don JOSÉ LUIS 
PEDRO SANTA MARÍA ZAÑARTU le está dando un uso legítimo al dominio; 

 
10. Que en atención a lo anterior, este árbitro considera que la inscripción por parte del 

Primer Solicitante del nombre de dominio en conflicto no es abusiva, ni tampoco ha 
tenido don JOSÉ LUIS PEDRO SANTA MARÍA ZAÑARTU una conducta contraria a la 
competencia leal y a la ética mercantil; 

 
11. Que el Tercer Solicitante ha acreditado a través de diversa documentación acompañada 

en estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante, ser titular en Chile de la marca 
comercial “DISCO” Registrada bajo el N° 744.504, N° 738.629, N° 750.167, N° 588.121, 
N° 738.460, N° 738.461, N° 738.462, N° 557.008 y N° 553.444, como asimismo de la 
marca “DISCO PLUS” registrado bajo el N° 511.748; 

 
12. Que a juicio de este árbitro, la sola existencia de una marca comercial similar al nombre 

de dominio en conflicto, no es suficiente para obstaculizar una solicitud de nombre de 
dominio, ya que deben reunirse otras circunstancias como, entre otras, que el dominio 
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en conflicto no sea una palabra de uso común o de las denominadas “genéricas”. Así, en 
el caso de que el nombre de dominio en disputa efectivamente coincida con una palabra 
de uso común o genérica, y que a su vez corresponda a una marca comercial registrada, 
el titular de esta última sólo tendría preferencia sobre el Primer Solicitante del nombre de 
dominio en conflicto cuando la marca en que se basa su solicitud competitiva goce de 
una fama y notoriedad tal que impida la adecuada identificación del dominio, 
confundiéndose el dominio con la marca registrada, y siempre y cuando se pruebe dicha 
fama y notoriedad; 

 
13. Que el Tercer Solicitante ha señalado que la marca “DISCO” de su propiedad goza de 

fama, notoriedad y prestigio tanto en Chile como en el extranjero, lo que no ha 
acreditado mediante prueba alguna, ni corresponde a un hecho notorio y, 
consecuentemente, no puede presumirse; 

 
14. Que al no estar establecida en Chile la empresa DISCO S.A., no ha habido un uso 

efectivo de la marca “DISCO” en el mercado, que permitiera un reconocimiento de la 
misma por parte de los consumidores y usuarios de Internet; 

 
15. Que el carácter de famosa y notoria, o el prestigio de una marca comercial, debe ser 

conferida o reconocida a través de una o más sentencias administrativas o judiciales, ya 
sean nacionales o extranjeras, y no puede ser decretada unilateralmente por una de las 
partes, como en este caso lo ha hecho el Tercer Solicitante, sin pruebas que acrediten 
sus dichos; 

 
16. Que a juicio de este árbitro, no es aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 6 bis 

del Convenio de París, toda vez que por la naturaleza del presente conflicto – al tratarse 
de un nombre de dominio – no tendría cabida dicha norma, la cual se refiere 
exclusivamente a las marcas comerciales. En todo caso, aún si fuera extensible esa 
norma a la resolución de conflictos sobre nombres de dominio, es requisito que la marca 
en la cual se basa la acción, goce de fama y notoriedad, lo que, como se ha señalado, 
no se ha acreditado en este proceso; 

 
17. Que en el presente caso, el nombre de dominio en conflicto no corresponde en forma 

exacta a la marca comercial “DISCO” registrada por el Tercer Solicitante; 
 
18. Que a mayor abundamiento, el dominio disco.cl, el cual corresponde en forma exacta a 

la razón social y marca comercial registrada por el Tercer Solicitante, no está inscrito a 
nombre de DISCO S.A., sino que está inscrito desde julio del año 1999 a nombre de 
VINCENTIUS WILHELMUS MARIA HEEMSKERK;  

 
19. Que en relación a lo anterior, es lógico pensar que si efectivamente se produjeran los 

errores o confusiones entre los usuarios de Internet que señala el Tercer Solicitante 
resultarían del otorgamiento del dominio en conflicto al Primer Solicitante, con mayor 
razón se deberían producir en el caso del dominio disco.cl. Sin embargo, DISCO S.A. 
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no ha interpuesto una acción de revocación en contra del dominio disco.cl, lo que no 
deja de extrañar, y es un antecedente que no puede desatender este sentenciador; 

 
20. Que considerando lo anterior, no se entiende cómo pretende el Tercer Solicitante 

resguardar la marca “DISCO”, el cual señala ser signo estrechamente asociado a su 
negocio, sin proteger primero el dominio disco.cl; 

 
21. Que, en efecto, si un usuario de Internet quisiera informarse sobre los servicios y 

productos que ofrece el Tercer Solicitante en los diversos supermercados del mismo 
nombre en el extranjero, ciertamente buscaría como primera medida bajo el dominio 
disco.cl y, al comprobar que éste es de propiedad de un tercero, difícilmente llegaría al 
dominio discos.cl como segunda opción; 

 
22. Que en cualquier caso, si ya se encuentra inscrito el dominio disco.cl a nombre de un 

tercero, distinto a DISCO S.A., es necesario concluir que la existencia de dicho dominio 
no le acarrea al Tercer Solicitante mayores inconvenientes, o que simplemente no 
considera importante el dominio, lo que no es consecuente con lo expuesto por DISCO 
S.A. en la demanda presentada en autos; 

 
23. Que, por otro lado, tampoco se entiende cómo el nombre de dominio discos.cl en 

conflicto podría diluir la marca “DISCO” del Tercer Solicitante, en circunstancias de que 
el nombre de dominio disco.cl ya está inscrito a nombre de un tercero; 

 
24. Que considerando la finalidad a la cual está destinada el dominio discos.cl, la cual 

corresponde a un proyecto legítimo que aparentemente no estaría en conflicto con el 
giro del Tercer Solicitante, y por el hecho de haber sido don JOSÉ LUIS PEDRO SANTA 
MARÍA ZAÑARTU el primero en solicitar el nombre de dominio en conflicto, el principio 
“first come, first served” pasaría a ser un antecedente importante en favor del Primer 
Solicitante; 

 
25. Que a juicio de este sentenciador, los argumentos hechos valer por el Tercer Solicitante, 

no logran justificar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;  
 
26. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por don JOSÉ LUIS PEDRO 

SANTA MARÍA ZAÑARTU, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al 
Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado. 

 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio discos.cl al Primer Solicitante, JOSÉ LUIS PEDRO SANTA 
MARÍA ZAÑARTU, RUT N° 4.606.509-3. 
 
Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
 



 

13

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez 
 
Santiago, 27 de julio de 2007.- 
 
 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
 
Testigos: 
 

Anabel Ull Zapata Lorena Carvajal Valdés 
RUT 9.921.965-3 RUT 13.554.573-2 

 
 
 
 


