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Rol No. 06 - 2014 
Juicio arbitral guesschile.cl 
MEDIA INTERACTIVE S.A. vs.  GUESS, INC. 
 
 

 
SENTENCIA DEFINITIVA 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 
GUESSCHILE.CL 

 
 
 
 
 
Santiago, 24 de Marzo de 2014. 
 
VISTOS: 

Con fecha 13 de Junio de 2011,  MEDIA INTERACTIVE S.A., domiciliada 
para estos efectos en I. Goyenechea 2800, of. 302, Las Condes,  ciudad de 
Santiago, en adelante el “primer solicitante”, inscribió para sí el nombre de 
dominio guesschile.cl.  Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 25 de 
junio del mismo año, GUESS, INC. en adelante el “segundo solicitante”, con 
domicilio para estos efectos en  San Pío X No. 2460, of. 1101, comuna de 
Providencia, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de 
dominio ya aludido.  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación 
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante 
“el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas 
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del 
Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que 
mediante Oficio de Nic Chile No. 19.178 se designó a la suscrita como árbitro 
para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio 
guesschile.cl, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando 
desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible. Por ello, 
se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 16 de Enero de 2014 
a la cual concurre el abogado don Flavio Belair Santi,  en representación del 
segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante, y del árbitro que conoce 
del presente conflicto.  

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las 
bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera 
personal a la parte asistente, y  firmada por los presentes. 

    Según rola a fojas 8 del expediente, don Flavio Belair Santi, abogado, 
representando al segundo solicitante GUESS, INC., interpone demanda de 
asignación de nombre de dominio, acompañando sus argumentos y pruebas 
tendientes a acreditar un mejor derecho para obtener le sea asignado el 
nombre de dominio en disputa. Sus argumentos, en síntesis, son:  

Que la solicitud de nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho 
que corresponde a un nombre de dominio que es casi idéntico, al punto de 
crear confusión en el público consumidor, con la denominación “GUESS” 
previamente registrada por sus mandantes como marca comercial y utilizada 
en el mercado, gozando dicha expresión de identificación a nivel mundial entre 
el público consumidor con la empresa, 

Que GUESS, INC.  es una empresa que opera en el mercado de la ropa 
y los accesorios, industria donde ha alcanzado una posición de liderazgo a 
nivel mundial. Su actividad se focaliza en la producción, distribución y venta 
de ropa casual, cuyo origen se remonta a 1982, cuando sus fundadores, los 
hermanos Paul y Roy Marciano crearon la primera tienda de GUESS en el 
Beverly Hills, California. ¨Con el éxito alcanzado, del formato de la tienda y de 
la marca GUESS en las décadas de 1980 y 1990,  la empresa se expandió 
dentro de los Estados Unidos, incluyendo más productos a la venta dentro de 
la línea del vestuario. A contar del año 2000, GUESS inicia su expansión 
internacional, abriendo tiendas propias a nivel mundial, incluyendo Chile. 
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Que su mandante se ha preocupado de registrar la marca comercial 
que identifica a los productos y servicios que ofrece, en donde se da origen a 
la marca “GUESS”, la cual es idéntica a la base del nombre de dominio en 
litigio, por lo que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre 
“GUESSCHILE.CL”, lo asociará y relacionará de manera automática con su 
mandante, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los 
productos que se ofrecerán en dicha página no cuentan con la garantía de la 
empresa. 

Que su  marca “GUESS”, goza de fama, reconocimiento y prestigio, 
tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual merece una 
adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa y que al 
analizar la estructura gráfica y semántica del nombre de dominio en disputa, 
se aprecia que la expresión GUESS más la palabra CHILE (que no incorpora 
distintividad) constituyen las partes integrantes del nombre de dominio, de 
manera que el elemento distintivo del nombre de dominio materia de autos es 
la marca GUESS de propiedad de su mandante. 

Que parece del todo injusto que el dominio de autos se asigne a un 
tercero, en circunstancias que el único creador de la marca “GUESS” ha sido 
su mandante, el que ha ejercido por más de 25 años actividades comerciales a 
nivel mundial, y el nombre de dominio en litigio es sólo una derivación de la 
marca de su cliente.  

Por último se debe considerar que “nombres de dominio”, pese a que 
no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, 
existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red 
constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de 
productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo de la solicitud es lograr 
evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y 
notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre 
los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet a 
su mandante con sus marcas comerciales y nombre de dominio inscrito. 

Que su mandante es titular de diversos registros marcarios, citando -
entre otros-, a GUESS, mixta, clases 3, 9, 14, 18 Registro 812.588; GUESS, 
mixta, clase 25, Reg. 1027512; GUESS, denominativa, clase 25, Reg. 
760.258; GUESS, establecimiento comercial, clases 3, 9, 14, 18, 25 Reg. 
732.293.  

Que además, su mandante cuenta con registros marcarios GUESS en el 
extranjero, y es  titular del nombre de nombre de dominio guess.com 

     Luego el solicitante, invoca como fundamentos de derecho, lo 
establecido en el Reglamento vigente a la fecha de la solicitud, lo dispuesto en 
los arts. 10 y 14, el art. 2do. de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en 
relación con el artículo 19 No. 25 de la Constitución Política del Estado, y en 
especial el Criterio de la Identidad, principio reconocido y aceptado por la 
jurisprudencia arbitral y la doctrina.  En efecto, cita  al Árbitro Sr. Marcos 
Morales, (webdreams.cl, 12.1.2009) quien señaló respecto  del  “criterio de la 
identidad que “conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, 
nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si 
ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella 
parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico 
al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación 
lógica”. Así, no cabe duda en este caso que su mandante es quien puede 
identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en 
conflicto, por cuanto posee una marca comercial registrada (y en uso). Luego 
cita un fallo el profesor Ricardo Sandoval López,(senco.cl, de 16.12.2008) 
quien señala: “ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por 
sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien 
efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a 
través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la 
inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, 
con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al 
objeto de este juicio arbitral”.  
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Finalmente, el solicitante acompañó los siguientes documentos, con 
citación: 
1.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas de 
propiedad de su mandante, GUESS, INC.  
2.- Copia simple del poder donde consta su personería para obrar en 
representación de GUESS, INC. 

3.- Impresión del sitio web www.guess.com 

4.- Impresiones web que dan cuenta de la titularidad de la marca GUESS en 
Estados Unidos. 

  
Luego, a fojas 43 del expediente, el Tribunal recibe la causa a prueba 

por el término fijado, señalando como hechos sustanciales, pertinentes y 
controvertidos los siguientes: 
1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio guesschile.cl. 
2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación 
guesschile.cl. 

Ante esta última presentación, el segundo solicitante reitera la prueba 
ya acompañada, reproduciendo los argumentos ya expresados, y haciendo 
presente asimismo la inactividad del primer solicitante en el proceso.  
 

Por último y atendido el mérito de autos, en especial la situación de 
inactividad en que se encuentra la parte demandada, el Tribunal a fojas 47 
cita a las partes a oír sentencia. 
 
 
CONSIDERANDO:  

 
PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la 

procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de 
dominio guesschile.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de la 
primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera 
voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de 
solicitar la inscripción del nombre de dominio, según lo dispuesto en el artículo 
6 del Reglamento de Nic Chile.  

 
SEGUNDO: Que, según dispone dicho Reglamento en su artículo 14, 

“Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no 
contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la 
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos 
válidamente adquiridos por terceros”, por lo cual este Tribunal debe proceder 
a examinar la solicitud a la luz de dicha norma. Es así como al revisar si se 
han contrariado las “normas vigentes sobre abusos de publicidad”, se debe 
tener en consideración -entre otras- la Ley No. 19.733, sobre Libertad de 
opinión e información y ejercicio del periodismo, la cual sería aplicable al 
conflicto entendiendo a un sitio web como un medio de comunicación social, 
cuestión que es discutible en la especie. Aún y todo entendiendo como 
cumplida dicha exigencia, como asimismo extendiendo las facultades de este 
Tribunal a apreciar y juzgar el contenido de un sitio web más allá de su 
relación con el nombre de dominio – lo cual escapa del ámbito de competencia 
de esta sentenciadora -, sólo cabría la aplicación por analogía de lo establecido 
en el artículo 29 de dicha ley, referente a los delitos de injuria y calumnia. En 
la especie, no se advierte tal vulneración, por ende no existe en el caso una 
vulneración de las normas sobre abuso de publicidad. 

  
TERCERO: Que al efectuar un  análisis de la infracción a los principios 

de ética mercantil y competencia leal, la normativa aplicable al efecto es -
entre otras- la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 
211 de 1973 y el Convenio de París para la protección de la propiedad 
industrial. A la luz de dichos preceptos tampoco se entiende -según este 
Tribunal- que el mero hecho de solicitar una inscripción constituya per se un 
acto lesivo a estos principios, ya que si bien del solo examen de la página web 
alojada bajo el nombre de dominio, en uso provisoriamente por parte del 
primer solicitante, se advierte una relación con la actividad de la demandante 
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y segunda solicitante, ella no lesiona por sí misma la actividad de esta última. 
Por ende, tampoco se configura por este hecho una supuesta mala fe del 
demandado.  

 
CUARTO: Que atendiendo al último requisito, es decir si se han 

vulnerado “derechos válidamente adquiridos por terceros”, debemos señalar 
que efectivamente el segundo solicitante GUESS, INC. ha demostrado ser una 
empresa que opera en el mercado de la ropa y los accesorios, focalizando su 
actividad en la producción, distribución y venta de ropa casual, en tiendas 
especializadas, con una decoración novedosa. Que es ampliamente reconocida 
en el país y en el extranjero, gozando dicha expresión de un carácter de fama 
y notoriedad, por lo cual dicho solicitante ha inscrito el nombre de dominio 
“guess.com“ y diversas marcas comerciales, unas denominativas, otras 
mixtas, tendientes a proteger dicha expresión como activo comercial. 
Conforme a ello, la adición de la palabra “Chile”, por sí misma no aporta 
ningún carácter distintivo a la expresión GUESS, sino que se relaciona a ésta, 
cuestión que no ha sido desvirtuada por el primer solicitante. Este último, tal 
como se ha mencionado no se ha apersonado en juicio, motivo por el cual se 
desconoce en la práctica cuáles serían sus derechos respecto al nombre de 
dominio en disputa, encontrándose amparado tan sólo por la circunstancia de 
ser el primer solicitante y asistirle el principio first come, first served, aplicable 
tan sólo en la medida que ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un 
mejor derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestión que 
en la especie no sucede.  

 
QUINTO: Que así las cosas y no existiendo pruebas ni argumentos en 

contrario, este Tribunal entiende que es el segundo solicitante quien ha 
demostrado tener derechos válidamente adquiridos sobre la denominación 
“GUESS” entendida como elemento central y diferenciador en el nombre de 
dominio disputado guesschile.cl, lo cual puede llegar a lesionar sus derechos e 
intereses sobre la denominación GUESS, sin que ello se advierta 
fehacientemente hasta el momento sin embargo. Todo lo anterior, unido a la 
nula actividad del demandado, permite concluir que se configura respecto al 
segundo solicitante un mejor derecho en torno al nombre de dominio 
intentado, toda vez que la expresión GUESS -como ya se ha dicho-, presenta 
caracteres de fama y notoriedad que podrían configurar cierto margen de 
confusión y error ante el público consumidor, el cual podría creer  encontrarse 
legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo 
solicitante, dado la fama y notoriedad de dicha expresión antes indicada. 

 
SEXTO: Que ante este Tribunal no se ha apersonado el primer 

solicitante para hacer valer su mejor derecho frente al dominio solicitado y 
disputado en este procedimiento arbitral, motivo por el cual se encuentra en 
situación de rebeldía acorde a lo dispuesto en las bases de procedimiento. Por 
ende, a su favor tan sólo concurre el principio denominado “First come, first 
served”, ampliamente discutido en doctrina por su aplicabilidad en situaciones 
de ultima ratio, lo cual no sucede en la especie tal como se ha señalado, ya 
que obran antecedentes suficientes a juicio de esta sentenciadora para 
configurar un mejor derecho a favor de la demandante, basado -entre otros- 
en las marcas comerciales y nombres de dominio presentados, los cuales dan 
cuenta asimismo de la utilización que efectivamente se le da a la 
denominación GUESS, tanto en el ámbito marcario como en el de nombres de 
dominio, elementos que han resultado determinantes al momento de decidir el 
presente conflicto, todos ellos motivos claros para no proceder a la aplicación 
del principio first come, first served. 

 
SÉPTIMO: Que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado 

principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya 
desarrollado, sino que se ha hecho aplicación de las normas legales aplicables, 
como asimismo un análisis basado en criterios de justicia y equidad, 
necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende 
concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado al 
segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho 
precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer 
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solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime 
pertinentes. 

 
OCTAVO: Que, refiriéndose a la condena en costas solicitada por el 

demandante, cabe a su respecto mencionar el Artículo 8 inciso final del Anexo 
1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y 
Arbitraje. Este, luego de señalar entre otros que en casos de conflictos de 
inscripción como éste, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas, 
señala expresamente que: “Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá 
condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los 
solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en 
casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de 
terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o 
en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.” . 
Entonces, es facultad del juez árbitro determinar la procedencia o no del pago 
de las costas a la luz de los antecedentes vertidos. En los autos el segundo 
solicitante no ha demostrado la mala fe de la contraria, lo cual es su carga 
procesal no existiendo norma que invierta dicha carga de la prueba, por lo cual 
el Tribunal desestimará la solicitud de condena en costas intentada por la 
demandante.  
 

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del 
Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en 
la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio 
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a 
la prudencia y equidad, 

 
SE RESUELVE: 
 
1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio guesschile.cl 
presentada por el primer solicitante,  MEDIA INTERACTIVE S.A. 
2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de 
dominio guesschile.cl al segundo solicitante, esto es, GUESS, INC. 
3.- Que no se condena en costas a la vencida, por haber tenido motivo 
plausible para litigar. 
 
 
 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además 
por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile. 
 
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 
 
 
 
 
 
 
Janett Fuentealba Rollat 
Abogado 
Juez Árbitro Nic Chile. 
 
Autorizan en la calidad de testigos doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut 
14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6 
 


