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FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO 

 

<freestyle.cl> 

 

– ROL 15636 – 

 

 

Santiago, veinticinco de abril de dos mil doce 

 

  

 

VISTO, 

PRIMERO: Que por oficio 15636 de fecha veintinueve de diciembre de dos mil once, el Departamento de Ciencias de la 
Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto 
planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <freestyle.cl>. 
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el 
menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, 
como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes. 
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Importadora Lira Limitada, Rut: 
76.103.229-1, Pablo Ramírez, Esmeralda 1184, Coronel, Concepción y como segundo solicitante Asesorías Inmobiliarias y Legales 
Limitada, Rut: 78.135.010-9, representando a Abbott Diabetes Care inc., Contacto Administrativo: Rafael Pastor Besoain, Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 21, Las Condes, Santiago. 
CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 29 de diciembre del 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las 
partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 06 de enero del 2012, a las 09.45 horas en la 
sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las 
partes. 
QUINTO: Que con fecha 06 de enero del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Rafael Pastor B., por el 
segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, en rebeldía del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del 
Procedimiento Arbitral. 
SEXTO: Que a fojas 16, con fecha 09 de enero del 2012, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el 
término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 23 de enero de 2012. 
SEPTIMO: Que a fojas 17, Rafael Pastor B, presentó un escrito como segundo solicitante de demanda exponiendo argumentos, 
que se resumen en lo siguiente: 
a) Que Abbott Diabetes fue creada como consecuencia de la adquisición de la empresa TheraSense Inc. por parte de la empresa 
multinacional farmacéutica Abbott Laboratories en el año 2004. Esta adquisición implicó la compra de una empresa líder en el 
monitoreo de los niveles de glucosa en la sangre, como asimismo, que Abbott Diabetes se transformara en una de las empresas 
más importantes en el mercado del diagnóstico y monitoreo de la diabetes en el mundo; 
b) Que una de las marcas comerciales que fue adquirida por Abbott Diabetes, producto de esta adquisición fue justamente 
freestyle, para distinguir una serie de productos de las clases 1, 5 y 10. Prueba de ellos son las páginas web 
http://www.abbottdiabetescare.com/index.htm;http://www.abbottdiabetescare.com/products-insulin-
syringes.html;http://www.abbott.com/global/url/content/en_US/20.10.75:75/product/Product_Master_0075.htm;http://www.
abbott.com/newsmedia/pressreleases/Press_Release_0876.htm;https://www.myfreestyle.com/index.htmlhttp://www.abbottdi
abetescare.es/productos/prod_14.asp. Marca usada por su mandante en varios países y que es ampliamente conocida en el 
mercado;  
c) Que su parte posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es dueño de la 
famosa y notoria marca freestyle, que viene siendo usada hace sendas décadas, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica, 
como en muchos otros países, para distinguir una serie de productos y servicios. Marca que se encuentra registrada y solicitada 
en Chile, a nombre de Abbott Diabetes: Registro N° 928.880, clases 1, 5 y 10; Registro N° 927.294, clase 9; Registro N° 918.510, 
clase 10; Registro N° 964.630, clase 10; Registro N° 964.631, clase 5; Registro N° 964.632, clase 10; Registro N° 964.633, clase 10; 
Además de algunos países; Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según registro N° 3,111,863, que 
protege productos de la clase 5; Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según registro N° 
2,670,744, que protege productos de la clase 10; Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según 
registro N° 3,111,862, que protege productos de la clase 1; Oficina de Marcas y Patentes de Noruega, según registro N° 215141, 
que protege productos de las clases 5 y 10; Oficina de la Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos, según registro N° 82614, 
que protege productos de las clases 5 y 10; Oficina de Marcas de Singapur, según registro N° T02/07374C, que protege productos 
de la clase 10; Oficina de Marcas de Singapur, según registro N° T02/07373E, que protege productos de la clase 10; Dirección de 
la Propiedad Industrial de Paraguay, según registro N° 340555, que protege productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 
17, 19, y 28; Oficina de Propiedad Intelectual de Australia según registro N° 914234, que protege productos de la clase 5; Oficina 
de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según registro N° 002199263, que protege de la clase 1; Oficina de Propiedad 
Intelectual de Nueva Zelanda, según registro N° 657889, que protege productos de la clase 10; Oficina de Propiedad Intelectual 
de Nueva Zelanda, según registro N° 657888, que protege productos de la clase 5; Instituto Suizo Federal de Propiedad 
Intelectual, según registro N° 495556, que protege productos y servicios de la clases 5 y 10; Departamento de Comercio e 
Industria de Sudáfrica, según registro N° 2002/07214, que protege productos de la clase 10; Departamento de Comercio e 
Industria de Sudáfrica, según registro N° 2002/07213, que protege productos de la clase 5; Oficina de Marcas y Patentes de 
Hungría, según registro N° 175 795, que protege productos de las clases 5 y 10; Registro de Marcas de Israel, según registro N° 
152498, que protege productos de la clase 10; Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá, según registro N° TMA602,899, que 
protege productos de la clase 10; Oficina de la Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos, según registro N° 23468, que 
protege productos de las clases 5 y 10; Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, según registro N° 491-08, que protege 
servicios de la clase 42; Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según registro N° 008730641, que protege 
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productos de las clases 5 y 10; Servicio Federal para Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas de Rusia, según registro N° 
435363, que protege productos de la clase 5 y 10; Oficina de Patentes de Japón, según registro N° 4613467, que protege 
productos de la clase 10; Oficina de Marcas de China, según registro N° 3183426, que protege productos de la clase 10; Oficina de 
Propiedad Industrial de República Checa, según registro N° 251973, que protege productos de las clases 5 y 10; Directorado de 
Propiedad Industrial de Jordania, según registro N° 67023, que protege productos de la clase 5; Directorado de Propiedad 
Industrial de Jordania, según registro N° 67048, que protege productos de la clase 10; Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, según registro N° 1164953, que protege productos de la clase 10; Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de 
Argentina, según registro N° 2.309.860, que protege servicios de la clase 35; Oficina de la Propiedad Industrial de Corea, según 
registro N° 40-516437, que protege productos de la clase 1; 
d) Que las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los consumidores en el mercado. Por otro 
lado, las marcas famosas o renombradas son aquellas que son internacionalmente o mundialmente conocidas. Freestyle es 
notoria y famosa, ya que es ampliamente conocida en el mundo entero, puesto que los productos que bajo dicha marca se 
distinguen son ofrecidos en numerosos países y son conocidos en un gran espectro de consumidores, goza de gran fama y 
notoriedad y es conocida por el público consumidor, no sólo en su país de origen, sino también a nivel global, incluido Chile, 
siendo reconocida por su gran calidad y altos estándares. La fama y notoriedad de una expresión puede estar dada por distintas 
circunstancias, tales como la presencia en el mercado, su publicidad, la existencia de registros marcarios, entre otros, los que en 
este caso particular están presentes, pues el término Freestyle corresponde a una marca que reúne todas esas características. 
Eltitular de este registro no podía ignorar la existencia de la marca Freestyle, y que ella identifica a los productos que 
comercializa su representado mundialmente.El reconocimiento internacional que ha alcanzado la marca Freestyle hace que los 
consumidores asocien el nombre de dominio solicitado por la contraparte exclusivamente con Abbott Diabetes y con los 
productos identificados por ella con la marca Freestyle.Resulta altamente irregular que Lira haya solicitado freestyle.cl, que 
corresponde a un término igual a la marca internacionalmente reconocida de su representado, lo que sin dudas será un factor de 
generación de confusión en el público consumidor en general; 
e) Que sus mandantes son los legítimos dueños de la marca Freestyle, en su país de origen y otros países del mundo, y que ella 
goza de fama y notoriedad internacional.El mejor derecho al que alude se radica en la propiedad de la cual es titular el segundo 
solicitante, que está plenamente amparada por el derecho vigente en el artículo 584 del Código Civil y en el artículo 19 número 
25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como también por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y 
el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; 
f)Que que el artículo 584 del Código Civil establece lo siguiente: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de 

sus autores.Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.”El artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución 
Política del Estado de Chile reconoce esta especie de propiedad de la siguiente manera:“Se garantiza, también, la propiedad 

industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el 
tiempo que establezca la ley.” El artículo 19 bis D de la Ley 19.039, establece y regula el “ius prohibendi marcario”, es decir, el 
derecho que tienen los titulares de marcas registradas en Chile para impedir que terceros utilicen la marca registrada a su 
nombre. Esta norma señala a la letra lo siguiente:“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el 

tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o 

industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, 
sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o 

establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a 

condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una 

marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión"; 
g) Que el artículo 6 bis número 1 del Convenio de París, para marcas notoriamente conocidas, que establece a la letra lo 
siguiente:“1) 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.”; 
h)Que, comenta el Prof. Renato Jijena que la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita “también tendría el 

derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la aterritorialidad de la red, debiendo tener 
la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre”. Por su parte, el Prof. Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea 
anterior, diciendo que “en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal y constitucional que 

comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerando 

por su inscripción como nombre de dominio por otra personas distinta de su titular”; 
h) Que a la luz de los artículos individualizados en los párrafos anteriores y a la doctrina destacada, no cabe duda que el 
sentenciador de autos debe proteger el dominio del que goza Abbott Diabetes sobre la marca Freestyle, como asimismo que dicha 
protección debe ser aún más vigorosa en la especie, ya que estamos frente a una marca que es famosa y notoria, y además frente 
a un nombre de dominio pedido que es idéntico a una marca registrada ajena, lo que sin dudas confirma que si se asigna el 
nombre de dominio freestyle.cl al primer solicitante, se generará la confusión que la legislación nacional e internacional vigente 
presume y pretende justamente evitar a toda costa, tanto en el mundo real como en el virtual de Internet; 
i) Que en materia de nombres de dominio, ha sido la práctica constante de la jurisprudencia emitida por los árbitros de NIC Chile, 
la de reconocer y proteger los derechos de los legítimos creadores de las marcas que gozan de fama y notoriedad internacional, al 
conceder oposiciones y revocaciones de nombres de dominio obtenidos con infracción a las normas legales chilenas e 
internacionales citadas. A modo de ejemplo cita algunas sentencias:“americanexpress.cl;pesquerapalacios.cl;caterpillar.cl;   
rider.cl; kino.cl; 
j) Que otro principio a tener en cuenta al momento de zanjar esta controversia, es el de las inversiones o proyectos que se han 
desarrollado por parte de Abbott Diabetes, que claramente son de una envergadura muchísimo mayor que la del primer 
solicitante en lo que dice relación con la marca freestyle, tanto en Chile como en el extranjero y a la luz de todos los argumentos 
esgrimidos en esta presentación estima que no debe aplicarse al caso de marras el principio “first come, first served”, ya que su 
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representado ha demostrado poseer un mucho mejor derecho que el primer solicitante para quedarse con el nombre de dominio 
pedido en autos; 
ll) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompaña los siguientes documentos: 
1. Copias de informes obtenidos de la página Web de INAPI, correspondientes a las marcas freestyle, freestyle auto-assist, 
freestyle insulinx, freestyle optium y freestyle lite, a nombre de Abbott Diabetes Care Inc. 
2. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según registro N° 3,111,863, que protege productos de la 
clase 5. 
3. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según registro N° 2,670,744, que protege productos de la 
clase 10. 
4. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, según registro N° 3,111,862, que protege productos de la 
clase 1. 
5. Oficina de Marcas y Patentes de Noruega, según registro N° 215141, que protege productos de las clases 5 y 10. 
6. Oficina de la Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos, según registro N° 82614, que protege productos de las clases 5 y 
10. 
7. Oficina de Marcas de Singapur, según registro N° T02/07374C, que protege productos de la clase 10. 
8. Oficina de Marcas de Singapur, según registro N° T02/07373E, que protege productos de la clase 10. 
9. Dirección de la Propiedad Industrial de Paraguay, según registro N° 340555, que protege productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 16, 17, 19, y 28. 
10. Oficina de Propiedad Intelectual de Australia según registro N° 914234, que protege productos de la clase 5. 
11. Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según registro N° 002199263, que protege de la clase 1. 
12. Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda, según registro N° 657889, que protege productos de la clase 10. 
13. Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda, según registro N° 657888, que protege productos de la clase 5. 
14. Instituto Suizo Federal de Propiedad Intelectual, según registro N° 495556, que protege productos y servicios de la clases 5 y 
10. 
15. Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica, según registro N° 2002/07214, que protege productos de la clase 10. 
16. Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica, según registro N° 2002/07213, que protege productos de la clase 5. 
17. Oficina de Marcas y Patentes de Hungría, según registro N° 175 795, que protege productos de las clases 5 y 10. 
18. Registro de Marcas de Israel, según registro N° 152498, que protege productos de la clase 10. 
19. Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá, según registro N° TMA602,899, que protege productos de la clase 10. 
20. Oficina de la Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos, según registro N° 23468, que protege productos de las clases 5 y 
10. 
21. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, según registro N° 491-08, que protege servicios de la clase 42. 
22.Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), según registro N° 008730641, que protege productos de las clases 5 y 
10. 
23.Servicio Federal para Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas de Rusia, según registro N° 435363, que protege productos de 
la clase 5 y 10. 
24. Oficina de Patentes de Japón, según registro N° 4613467, que protege productos de la clase 10. 
25. Oficina de Marcas de China, según registro N° 3183426, que protege productos de la clase 10. 
26. Oficina de Propiedad Industrial de República Checa, según registro N° 251973, que protege productos de las clases 5 y 10. 
27. Directorado de Propiedad Industrial de Jordania, según registro N° 67023, que protege productos de la clase 5. 
28. Directorado de Propiedad Industrial de Jordania, según registro N° 67048, que protege productos de la clase 10. 
29. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según registro N° 1164953, que protege productos de la clase 10. 
30. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, según registro N° 2.309.860, que protege servicios de la clase 35. 
31. Oficina de la Propiedad Industrial de Corea, según registro N° 40-516437, que protege productos de la clase 1. 
32. Copia de página Web http://www.abbottdiabetescare.com/index.htm 
33. Copia de página Web http://www.abbottdiabetescare.com/products-insulin-syringes.html 
34. Copia de página Web http://www.abbott.com/global/url/content/en_US/20.10.75:75/product/Product_Master_0075.htm 
35. Copia de página Web http://www.abbott.com/news-media/press-releases/Press_Release_0876.htm 
36. Copia de página Web https://www.myfreestyle.com/index.html 
37. Copia de página Web http://www.abbottdiabetescare.es/productos/prod_14.asp 
38. Un set de folletos y catálogos de la marca freestyle. 
OCTAVO: Que, con fecha 26 de enero de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre 
de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación. 
NOVENO: Que, con fecha 26 de enero de 2012, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 
05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 2 de marzo de 2012, apercibiéndose al primer solicitante para hacer 
valer sus derechos en dicha instancia procesal. 
DECIMO: Que, con fecha 14 de marzo de 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral 
resolvió citar a las partes a oír sentencia. 
TENIENDO PRESENTE: 
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL 
DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud 
competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de 
un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de 
esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido 
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa. 
SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, 
correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una 
carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situación 
conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se 
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acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar 
sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL 
PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. 
TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus 
argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del 
procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela 
del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la 
referida primera solicitante incurrir en gasto alguno. 
CUARTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con el nombre de una conocida, 
internacional, pública y notoria marca de productos elaborados por el segundo solicitante, sin que existan elementos 
diferenciadores, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante, por lo 
que resulta justo, el temor del segundo solicitante, de que el público confunda el sitio como del segundo solicitante. Máxime 
cuando el primer solicitante aparece como una empresa comercial, sin indicar en qué rubro de la economía se desempeña, como 
para determinar que no será el área en que se ubica el segundo solicitante. 
QUINTO: Que, el tribunal reconoce también el carácter de renombrada a la marca comercial “freestyle”, lo que a juicio de este 
Tribunal se relaciona en el ámbito procesal con el concepto de hecho público y notorio, esto es, hechos, conocidos generalmente 
por los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que “freestyle” es una marca generalmente conocida y 
prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada por la abundante prueba documental aportada por el segundo 
solicitante sobre este punto, así como por el conocimiento personal que este juez árbitro tiene sobre tal circunstancia. 
SEXTO: Que, adicionalmente a lo expuesto, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre 
ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o 
nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto 
de vista de los intereses comerciales y económicos. 
SEPTIMO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de la marca “freestyle” para distinguir distintos productos y 
servicios, unida a diferentes registros en varias partes del mundo, lo que constituye fuerte indicio de mejor derecho para el 
segundo solicitante, el que ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, justificando sus pretensiones, así, ha 
acreditado ser una empresa de larga trayectoria y de público y notorio conocimiento en el rubro de los productos para la diabetes 
tanto a nivel nacional como internacional, específicamente, unido a su conducta comercial consistente y concluyente y como ha 
sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias muy conocidas, 
del segundo, con idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, pues la marca del segundo, se 
estructura en torno al signo freestyle. 
OCTAVO: Que, adicionalmente debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre servicios y productos 
referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se identifica en el registro de Nic Chile con giro o 
actividad alguna, no existiendo de esta forma indicios como para presumir que su actividad no afectará la protección marcaria del 
segundo y esto evidencia la posible confusión que podría traer entre consumidores y usuarios en relación a las marcas 
comerciales del segundo solicitante, y afectar los derechos válidamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante, 
máxime si no señala tampoco, el giro o la actividad que desempeñará con el dominio en cuestión. 
NOVENO: Que, según lo expresado, este tribunal estima, que asignar el dominio en disputa al primer solicitante, quien no ha 
señalado, para qué objeto desea el dominio solicitado, atendido a que es un hecho que se trata de una marca comercial 
renombrada, importa un riesgo de confusión entre consumidores y usuarios muy alto, afectando así, los derechos válidamente 
adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante. 
DECIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este juez, en base al merito de los 
antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la 
defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele 
otorgado todas las oportunidades posibles para ello. 
DECIMO PRIMERO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en 
cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el 
evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la 
certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que 
el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, 
que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, 
de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial 
relevancia en este proceso. 
DECIMO SEGUNDO: Que, el segundo solicitante, según se ha dicho, ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso 
de su marca, la que desea proteger, a su vez, ha actuado en armonía con nuestra carta fundamental y legislación marcaria, 
solicitando un dominio idéntico de una marca comercial que le pertenece y ha demostrado en el proceso un evidente interés en la 
misma marca y su protección. 
DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar 
de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV 
(1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica:"…el árbitro 

arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada 
calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por 

un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, 
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así 
como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este 
tribunal ha tenido en cuenta al resolver. 
DECIMO QUINTO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de 
los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV 
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(1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica:"…el árbitro 

arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada 
calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por 

un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, 
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así 
como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este 
tribunal ha tenido en cuenta al resolver. 
RESUELVO: 

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento 
de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto 
en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de 
dominio “freestyle.cl”, al segundo solicitante ASESORÍAS INMOBILIARIAS Y LEGALES LIMITADA, Rut: 78.135.010-9, 
representando a Abbott Diabetes Care inc .  

2. No se condena en costas al primer solicitante, por no haber litigado en la instancia. 
3. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de 

Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de 
honorarios profesionales. 

4. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento. 
5. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico. 
6. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo. 

 
 
 
 
 
 
Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile. 
 
 
 
 
Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS 
BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K. 
 
 


