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SENTENCIA 

dpaseo.cl 
Rol Nº 033-12  

 
 
 
Santiago, doce de julio de dos mil doce. 
 
 
 
VISTOS: 
 
 
Que con fecha veintisiete de diciembre de dos mil once, los señores  Comercial Filmcom 
Limitada, a su vez contacto administrativo, domiciliados en Avenida once de Septiembre 
número dos mil doscientos sesenta, local ciento cuarenta y nueve, Providencia, Santiago, 
solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio �dpaseo.cl�; que con fecha 
trece de enero de dos mil doce, los señores Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., 
representada por Alessandri & Compañía Ltda., domiciliados en Agustinas número mil 
trescientos ochenta y dos, Santiago Centro, Santiago, siendo su contacto administrativo doña 
Alejandra Espinoza, domiciliada en el Regidor número sesenta y seis, piso diez, Las Condes, 
Santiago, solicitaron, a su vez,  ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio 
�dpaseo.cl� , dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el �Procedimiento de 
Mediación y Arbitraje�, contenido en el anexo 1, de la �Reglamentación para el 
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL�. 
Que mediante oficio de NIC Chile número dieciséis mil ciento veintinueve, de fecha trece de 
abril de dos mil doce, se designó a la suscrita  como árbitro para la resolución del conflicto 
sobre asignación del referido nombre de dominio.  
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se 
citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según 
consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las 
partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se 
entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la 
Reglamentación pertinente.  
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron 
sólo  los señores Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., por lo  que no se produjo 
conciliación.  
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En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre 
Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del 
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el 
monto de los honorarios arbitrales. 
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus  
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.   
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los 
señores Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., hicieron uso de dicho  plazo, 
acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones. 
Que habiéndose conferido traslado a los señores  Comercial Filmcom Limitada, éstos no 
hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.   
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: 
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la 
resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos. 
Que en el período establecido para la prueba los señores Compañía de Petróleos de Chile 
Copec S.A., hicieron uso del período, acompañando documentos en parte de prueba. 
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha diecinueve de junio de dos mil doce.  
 
Que existe constancia en autos que los señores Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., 
pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.  
 
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Compañía de 
Petróleos de Chile Copec S.A.,  argumentan ser el mayor distribuidor de combustibles del 
país. Y que fundados en mil novecientos treinta y cuatro, son un ejemplo del crecimiento y la 
transformación de nuestro país durante el siglo veinte. Destacan que parte de este áxito 
sostenido  se debe a un constante interés por innovar  y sorprender al mercado con la 
implementación de nuevos y novedosos servicios  y tecnologías. 
Que es en ese contexto  que han ido marcando pauta en las estaciones de servicio �en ruta�, 
siendo los primeros en ofrecer servicios complementarios a la distribución de combustibles , 
destinados al consumidor final de estos productos, los conductores. Señalan, que su cadena 
Pronto COPEC revolucionó el concepto de servicio en ruta al crear una cadena prácticamente 
disponible en todo el territorio nacional, con locales uniformados, que cuentan con todos los 
servicios  y productos básicos y necesarios para las personas que se encuentran en viaje. 
Destacan que este nuevo concepto en estaciones de servicio s fue creando una idealización de 
sus consumidores  respecto de la competencia, que ha ido imitando estos adelantos. Hacen 
hincapié en que es en esta lógica que en abril del año dos mil doce han introducido al mercado 
una nueva modalidad de servicios complementarios llamada �DPASO�, orientado a las 
estaciones de servicio urbanas, que pretende ofrecer  a sus clientes los productos más básicos, 
en aquellos locales en que por su flujo, no es posible de dotar con un local �Punto� o �Pronto�. 
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Señalan, que a diferencia de estos locales, �DPASO� es un servicio de máquinas expendedoras 
de última generación, acompañadas de un cajero automático y dispuestas de un modo moderno 
e intuitivo que permite acceder a productos básicos a cualquier hora, sin la necesidad de tener 
un funcionario a cargo Que esta modalidad ha sido introducida en dos estaciones de servicio y 
que prontamente se inaugurarán dos más. Destaca, además, ser un celoso y diligente protector 
de sus activos de propiedad intelectual, específicamente de sus marcas comerciales.- Que en 
ese sentido, protege y defiende activamente sus nombres de posibles infracciones y registros 
que puedan contribuir a diluir sus maracas en el mercado. Por lo anterior,  y a pesar de ser un 
servicio nuevo en el mercado, ya contarían con una solicitud de marca DPASO que ha sido 
aceptada a registro. Del mismo modo, ya han solicitado a NIC la inscripción del nombre de 
dominio dpasocopec.cl, como parte de su estrategia d marketing. Destacan que el nombre de 
dominio solicitado en autos  les resulta potencialmente perjudicial, puede resultar  
engañosamente similar a su marca comercial D PASO COPEC, solicitada con anterioridad a 
éste. Señalan que, en efecto, en una rápida apreciación se evidencia que ambas expresiones 
son prácticamente idénticas, y que asociadas a un cliente desprevenido puede inducir a errores 
o engaños respecto del contenido del sitio Web  alojado en ese nombre de dominio, así como 
de la procedencia y origen empresarial de los productos o servicios que a través de este se 
ofrezcan a los internautas. Efectúan una comparación entre los elementos centrales de los 
signos D PASO y DPASEO y estiman  que dichos conceptos guardan una estrecha solicitud, 
por cuanto ambos abrevian la preposición �de� por medio de la letra �d�. Y que eso, asociado 
a  que las palabras �paso� y �paseo�  se asemejan en su composición grafica y fonética, 
además de una similitud conceptual que razonablemente puede generar confusiones en 
aquellas personas que visiten ambos sitios Web, configurándose en la especie lo que el 
reglamento llama una �inscripción abusiva�. Reiteran, que los potenciales usuarios del 
dominio de autos en el improbable caso de que sea asignado a los señores Comercial Filmcom 
Limitada, tendrán la falsa impresión  de estar ingresando  al sitio Web de la principal cadena 
de distribución de combustibles y sus servicios relacionados.  Mencionan que, por su parte, los 
señores Comercial Filmcom Limitada no sólo no tienen derechos sobre el nombre en pugna, 
sino que tampoco han demostrado tener interés en el mismo. 
Mencionan su titularidad respecto de la Solicitud de registro marcario Nº 927.318, �D PASO 
COPEC�, denominativa, servicios, clases 35 y 43. Y su titularidad respecto de la solicitud de 
nombre de dominio: �dpasocopec.cl�.  
Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, 
a saber: a) Criterio de la Titularidad de Marcas Comerciales pues son titulares de una solicitud 
de registro marcario; b) El bien Común, que se vería afectado en el caso de otorgarse el 
dominio a los señores Comercial Filmcom Limitada; c) Criterio de la Identidad del Signo 
Pedido. 
Señalan, finalmente que el Principio �First Come, First Served�, no es aplicable en autos pues 
han demostrado tener mejores derechos sobre el dominio en disputa.  
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Concluyen que el improbable otorgamiento del dominio a los señores Comercial Filmcom 
Limitada, no sólo se vulneraría la normativa vigente en cuanto  a la asignación de nombres de 
dominio .Cl, sino que peor aún, se perjudicarían sus derechos adquiridos en materia de 
propiedad intelectual, lo que en la práctica generará todo tipo de confusiones en los 
consumidores. 
En el Derecho citan los Artículos 14,  20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y  la Política 
Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN).   
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Solicitud  Nº 927.318, 
�D PASO COPEC�, denominativa, servicios, clases 35 y 43, presentada con fecha dos de 
noviembre de dos mi diez e impresa con fecha catorce de mayo de dos mil doce; Copia simple 
de Fallo Nº 155904, dictado por don Maximiliano Santa Cruiz Scantlebury, Director Nacional 
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de marzo de dos mil doce; 
Impresión obtenida desde la página Web www.copec.cl, sección noticias, en donde aparece 
noticia titulada �Nuevos locales DPASO Copec�,  impresa con fecha catorce de mayo de dos 
mil doce; Impresión obtenida desde la página Web  www.wikipedia.org, resultado de 
búsqueda de la expresión �Compañía se Petróleos de Chile�, impresa con fecha catorce de 
mayo de dos mil doce e Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl 
consulta sobre dominio �dpasocopec.cl�, solicitado con fecha tres de mayo de dos mil doce, 
impresa con fecha catorce de mayo de dos mil doce.  

Que en el período probatorio comparecen los señores Compañía de Petróleos de Chile Copec 
S.A., acompañando los siguientes documentos: Impresión de dos páginas con diseño de 
locales comerciales �Dpaso� Copec, sin constar emisor ni fecha; Impresión de tres páginas con 
afiches publicitarios de los locales �Dpaso� Copec, en donde aparecen las direcciones de 
éstos, sin contar emisor ni fecha; Impresión de una página en donde aparece logo �Dpaso�, sin 
constar emisor ni fecha. 

 

 CONSIDERANDO: 
 
 
1.-  Que consta en autos que los señores  COMERCIAL FILMCOM  LIMITADA  tiene 
la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en 
forma previa a los señores  COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.; 
2.-  Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el 
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la 
resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los 

http://www.inapi.cl
http://www.copec.cl
http://www.wikipedia.org
http://www.nic.cl


TRIBUNAL ARBITRAL 
    Jacqueline Abarza T. 
        Juez Árbitro 
 
 

 5

principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos 
respecto de terceros; 
3.-  Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el 
Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter  de 
�arbitrador�, de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo 
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro 
deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad  le dictaren; 
4.-  Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio 
resumido en la expresión inglesa �First Come, First Served�, en virtud del cual la solicitud 
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante 
previo; 
5.-  Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente,  en el 
artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que 
establece: �Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el 
árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer 
solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación�; 
6.-  Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de 
nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en 
otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de 
Propiedad Industrial, que establece: � No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales 
o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya 
registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...�, donde consta que el legislador le da 
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior; 
7.-  Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene 
excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están 
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso 
previo al de la solicitud prioritaria; 
8.-  Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que 
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el 
solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el 
dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite 
dejar sin efecto el mencionado principio;  
9.-  Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las 
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la 
resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado 
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas 
citadas pueda ser aplicada;  
10.-  Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido 
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, 
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sobre �Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo�, los principios de 
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna 
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que 
constituya dicha infracción; 
11.-  Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la 
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, la naturaleza de la 
expresión que constituye el dominio en cuestión y a su vez, el interés de las partes respecto del 
dominio en cuestión;  
12.-  Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión 
es un hecho cierto que está estructurado en base a una letra del abecedario, la letra �d� y la 
expresión �paseo�, ambas individualmente consideradas, elementos preexistentes en lengua 
castellana y con un significado claro y preciso;  
13.-  Que al no ser, los vocablos que constituyen el dominio en cuestión en autos, creación 
intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero, y mientras no se demuestre lo 
contrario,  cualquier persona puede hacer uso de ellas,  respetando las normas de nuestro 
ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya 
existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;   
14.-  Que respecto del interés de la primera solicitante, consta que habiendo sido notificado 
en tiempo y forma no realizó gestión alguna, por lo que manifiesta su interés con la sola 
presentación de su solicitud;     
15.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes 
acompañados, no objetados, que  habiendo solicitado registrar en Chile como marca comercial 
el signo D PASO, con fecha dos de noviembre del año 2010, en las clases 35 y 43  del 
Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de  Marcas, esta fue 
aceptada a registro con fecha marzo del año 2012, para distinguir: �Servicios de venta al por 
mayor y al por menor, venta a través de internet, a través de correo, por catálogo, por teléfono, 
a través de emisiones televisivas o radiofónicas y a través de otros medios electrónicos de 
todos los productos  incluidos en la clase 1 a 34, con exclusión de café, té, cacao, azúcar, 
arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, 
pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para 
esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo de la clase 30, de la clase 
35; servicios de restaurante, restaurante autoservicio, cafetería y salón de té, fuente de soda, 
bar, servicios de procuración de alimentos y bebidas preparadas, de la clase 43; que este signo 
lo usa para distinguir un nuevo tipo de locales comerciales  que son cien por ciento 
autoservicio basado en máquinas  de venta y un cajero automático; que además tiene asignado 
en NIC Chile el   dominio dpasocopec.cl, con fecha 3 de marzo del año 2012 y que ha 
difundido los servicios que presta con este signo en su página web desde el 14 de mayo del 
año 2012; Que los mismos antecedentes dan cuenta que este signo fue rechazado como marca 
comercial para distinguir  �Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 
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harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; 
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo�,  de la clase 30 del Clasificador ya mencionado, debido a la 
existencia de la marca registrada D�PASO, para distinguir productos de la misma clase a 
nombre de una persona diferente del segundo solicitante de autos;   
16.-  En consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo 
ninguno de los solicitantes acreditado algún derecho o relación con una expresión idéntica a 
DPASEO, previo a su solicitud, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente 
adquiridos; 
17.-  Que no existiendo infracción a las normas antes mencionadas corresponde resolver si 
procede la aplicación del principio residual �First Come, First Served�, en base a los 
antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este 
sentenciador;  
18.-  Que respecto de la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en 
base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha 
establecido hecho material alguno  que configure la mala fe;  
19.-   Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas 
relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a 
una persona;  
20.-  Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica, la existencia de 
asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una 
letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros 
elementos alfanuméricos; 
21.- Que por otra parte los antecedentes acompañados dan cuenta  que tampoco la 
expresión D PASO, es un derecho de exclusividad absoluta del segundo solicitante si no que 
sobre ésta tiene un derecho marcario, que como tal es de exclusividad relativa, en el sentido 
que está limitado sólo al rubro en el que dicha marca es aceptada y registrada;  
22.-  Que lo anterior se corrobora con la existencia de la marca registrada D�PASO, a 
nombre de  una persona diferente al segundo solicitante, para distinguir productos de la clase 
30 y en base a la cual fue rechazado el signo DPASO, como marca comercial del segundo 
solicitante para ciertos productos de la clase 30;  
23.-  Que cabe agregar que no existe constancia en autos que el signo �DPASEO�,  tenga 
relación o haya sido usada con anterioridad a la presentación de la primera solicitud por 
alguna de las partes de este juicio,  por lo que este tribunal deduce que dicha expresión, ha 
sido establecida en primer lugar por  el primer solicitante;   
24.-  Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las 
normas de prudencia y equidad, este sentenciador estima que no existen antecedentes 
suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero;  
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25.-  Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, 
puesto que tiene asignado otro dominio  actualmente vigente. 
 
 
Que POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el 
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de 
mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:  
 
1.- Asígnese el nombre del dominio �DPASEO.CL�, al primer solicitante señores 
COMERCIAL FILMCOM  LIMITADA;   
2.-  Elimínese la solicitud de los señores  COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE 
COPEC S.A.;  
3.-  Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas 
 
 
 
Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC 
Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano 
Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile. 
 
 
 
 
       
 Daniela Zamorano M.      Jacqueline Abarza T. 
         Testigo                       Juez Árbitro 
       
  
 
     
 
 María Pía Bustos A. 
        Testigo. 


