
FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO 
<LA-PREFERIDA.CL> 

 
- Rol 6083 - 

 
 

Santiago, seis de junio de dos mil seis 
 
 
VISTO: 
 
PRIMERO: Que por oficio OF06083, de fecha 17 de Abril de 2006, 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 inscripción del nombre de dominio <LA-
PREFERIDA.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, don MARIO RAFAEL PANTOJA FRANCO, Rut 6.060.609-9, correos 
electrónicos infocd@covacevic.cl, rpinstal@entelchile.net, contacto 
administrativo MARIO RAFAEL PANTOJA FRANCO, dirección postal Ignacio Valdivieso Nº 
2.353, San Joaquín, Santiago y como segundo solicitante CECINAS LA PREFERIDA S. A., 
Rut 92.778.000-3, representada por el estudio jurídico ALESSANDRI & COMPAÑÍA 
LIMITADA, correos electrónicos, dominios@alessandri.cl, ebarrera@alessandri.cl, 
jia@alessandri.cl, contacto administrativo EMILIANA BARRERA PRIETO, dirección 
postal El Regidor Nº 66, piso 9, 10, 11, Las Condes, Santiago. 

 
CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de 
procedimiento, para el día miércoles 28 de abril de 2006, a las 9:40 horas en la 
sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante 
los dominios en cuestión en caso de inasistencia de las partes. 
 
QUINTO: Que, la referida audiencia se celebró con la asistencia de don FELIPE 
SCHUSTER PINEDA, en representación de CECINAS LA PREFERIDA S. A., segundo 



 

solicitante y en rebeldía del primer solicitante, acordándose las Bases del 
Procedimiento Arbitral. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, 
por la rebeldía antes reseñada. 
 
SEXTO: Que, a fojas 18, con fecha 03 de mayo de 2006, se declaró abierto el 
Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles y se notificaron el 
acta de comparendo y las Bases del Procedimiento al primer solicitante. 
 
SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, con fecha 17 de mayo de 2006, a fojas 19, don 
FELIPE SCHUSTER PINEDA, en representación de CECINAS LA PREFERIDA S. A., segundo 
solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de 
dominio <LA-PREFERIDA.CL> debe serle asignado a su representada, por los 
argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes: 
 
a. Que, la solicitud de su mandante, se basó en la existencia de numerosos 
registros marcarios equivalentes a la expresión solicitada en autos para ser 
otorgada como nombre de dominio, o muy similares a ésta. A modo de muestra 
se individualiza los siguientes registros marcarios, de propiedad de su mandante, 
más relevantes para decidir en favor de su mandante el conflicto de autos: 
 
1. Registro N° 733.669 de fecha 16 de septiembre de 2005 de la marca “LA 
PREFERIDA” en clase 29. 
 
2. Registro N° 713.726 de fecha 31 de diciembre de 2004 de la marca “LA 
PREFERIDA” para distinguir establecimiento comercial de productos alimenticios 
en las clases 5, 29, 30, 31 y 32. 
 
3. Registro N° 713.725 de fecha 31 de diciembre de 2004 de la marca “LA 
PREFERIDA” en clase 5, 29, 30, 31, 32. 
 
4. Registro Nº 668.864 de fecha 11 de julio de 2003 de la marca “LA PREFERIDA” 
para distinguir un establecimiento comercial para la compra y venta de 
productos de fiambrería y similares de la clase 29. 
 
5. Registro Nº 647.891 “P LA PREFERIDA” de fecha 7 de julio de 2002 para 
distinguir establecimiento comercial de venta de productos de la clase 29. 
 
6. Registro Nº 641.365 “CECINAS LA PREFERIDA DESDE SIEMPRE LAS MEJORES” de 
fecha 5 de septiembre de 2002 para distinguir productos de la clase 16. 
 



 

7. Registro Nº 639.905 “P LA PREFERIDA” de fecha 22 de agosto de 2002 para 
distinguir todos los productos de la clase 29. 
 
8. Registro Nº 639.904 “P LA PREFERIDA” de fecha 22 de agosto de 2002 para 
distinguir establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 29. 
 
9. Registro Nº 575.022 “LA PREFERIDA LIGHT” de fecha 24 de agosto de 2000 para 
distinguir todos los productos de la clase 29. 
 
10. Registro Nº 537.455 “LA PREFERIDA” de fecha 26 de marzo de 1999 para 
distinguir todos los productos de la clase 29. 
 
11. Registro Nº 537.454 “LA PREFERIDA” de fecha 26 de marzo de 2006 para 
distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 
29. 
 
12. Registro Nº 532.537 “LA PREFERIDA” de fecha 19 de enero de 1999 para 
distinguir un establecimiento comercial para la venta de todos los productos de 
la clase 29. 
 
13. Registro Nº 527.520 “LA PREFERIDA de fecha 17 de noviembre de 1998 para 
distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de todos los productos 
de la clase 29. 
14. Registro Nº 538.947 “LA PREFERIDA” de fecha 19 de abril de 1999 para 
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de los productos de la 
clase 29. 
 
15. Registro Nº 527.519 “LA PREFERIDA” de fecha 17 de noviembre de 1998 para 
distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 
28. 
16. Registro Nº 527.518 “LA PREFERIDA” de fecha 17 de noviembre de 1998 para 
distinguir todos los productos de la clase 29. 
 
17. Registro Nº 527.517 “LA PREFERIDA” para distinguir un establecimiento 
comercial de compra y venta de los productos de clase 29. 
 
18. Registro Nº 527.516 “LA PREFERIDA” para distinguir un establecimiento 
industrial para la fabricación de los productos de la clase 29. 
 
19. Registro Nº 527.515 “LA PREFERIDA” para distinguir todos los productos de la 
clase 29. 



 

 
b. Que señalaron se debe tener presente que el nombre de dominio permite una 
adecuada identificación en la red y constituye una verdadera “dirección 
electrónica” mediante la cual los usuarios conocen e identifican una determinada 
empresa o persona. Por consiguiente, un usuario de Internet, al ingresar a una 
página Web cuyo nombre de dominio corresponde a una empresa o marca 
comercial, naturalmente identificará o asociará al titular de la marca o empresa 
con el respectivo nombre de dominio. Así es como, por ejemplo, en una página 
batman.cl, se pretende encontrar efectivamente a la empresa que ostenta la 
titularidad de la marca comercial “BATMAN”, como los productos o servicios que 
ésta ofrezca y no a otra empresa que preste servicios absolutamente diferentes. 
Lo mismo ocurre en este caso, en que los usuarios de Internet al ingresar a la red 
y solicitar la página www.la-preferida.cl, desearán encontrar en ella, todos los 
productos que su representada presta en relación a su marca comercial “LA 
PREFERIDA”. Por otro lado, al ser de tal similitud el dominio en conflicto – la-
preferida.cl - con el previamente existente a nombre de su representada – 
lapreferida.cl - es del todo probable que los consumidores incurran en errores, 
ingresando a la página Web del primer solicitante –en el caso improbable que se 
adjudique- cuando en realidad pretendían ingresar al dominio previamente 
existente a nombre de su mandante, esto es, lapreferida.cl.  
 
c. Que, lo anterior, se producirá dado que, como salta a la vista, el nombre de 
dominio solicitado es engañosamente similar al nombre de dominio de su 
mandante y por los cuales es conocido, debiendo concluirse, de acuerdo al 
artículo 22 del Reglamento NIC CHILE, que la inscripción solicitada es de aquellas 
consideradas abusivas o de mala fe. 
 
d. Que, por otra parte, nuevamente considerando la estrecha similitud del 
nombre de dominio de su mandante y el solicitado en autos, el que, dicho sea de 
paso, únicamente se limita a modificar la expresión lapreferida por la-preferida, 
da lugar para sostener que el nombre de dominio se ha solicitado para 
posteriormente venderlo, o arrendarlo a su mandante, quien, de adjudicarse el 
dominio al primer solicitante, para obviar los perjuicios que esta circunstancia le 
acarrearía, se vería prácticamente en la obligación de proceder a ello, 
circunstancia que precisamente se encarga de evitar el artículo 22 del 
Reglamento NIC CHILE. Finalmente y citando el mismo artículo 22, la similitud 
que esta parte ha aludido entre los dominios de su mandante y el solicitado, 
perturbará evidentemente los negocios de su mandante, de procederse a la 
adjudicación del primer solicitante y, por lo mismo, atraerá a usuarios de 
Internet al sitio Web del primer solicitante, creando todo tipo de confusiones con 
los dominios previamente pertenecientes a la misma. Que, la asignación del 



 

dominio la-preferida.cl al primer solicitante constituiría una causal de error y 
confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de los criterios 
determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC Chile 
aplicables en esta materia. 
 
e. Por otra parte, señala que el dominio solicitado es prácticamente idéntico a la 
expresión registrada, como marca comercial por su mandante, esto es “LA 
PREFERIDA”, cuyos numerosos registros, algunos derivados de la expresión en 
comento, fueron ya debidamente individualizados y que, como puede apreciarse, 
equivale al nombre de dominio de propiedad también de su mandante -
lapreferida.cl –, expresiones idénticas a la marca comercial y el dominio de su 
mandante, al dominio en disputa la-preferida.cl, que ilegítimamente pretende 
registrar a su nombre el demandado. Lo anterior, especialmente lo relativo al 
registro previo de marca comercial de propiedad de su mandante, debe ser 
necesariamente tomado en cuenta a la hora de resolver el conflicto pues, de 
acuerdo al derecho comparado, así como también a la jurisprudencia relativa a 
nombres de dominio, se ha tomado siempre en consideración el vínculo entre 
nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que comparten la misma 
finalidad: tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que 
se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un 
nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los 
registros marcarios para el signo pedido como dominio o similares, como ocurre 
en la especie. 
 
f. Que, de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres 
de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") 
desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet 
(Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), se reconoce como 
aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los 
registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se 
considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio 
si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una 
marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene 
derechos. Que, tales criterios han sido recogidos en las causales de revocación 
que pueden servir de guía para la resolución del dominio en disputa, contenidas 
en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, de 
asignarse el nombre de dominio de autos a Mario Pantoja Franco se estaría 
produciendo una dilución de la marca "LA PREFERIDA" de propiedad de su 
mandante, lo cual podría causar graves confusiones entre los consumidores. 
 



 

g. Que, en definitiva, de acuerdo al nombre de dominio y registros marcarios 
aludidos, claramente se puede apreciar que su representada es la titular de 
mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, pues al 
existir dos solicitudes válidamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo 
dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente 
disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y 
asignación de nombres de dominio, que en este caso nos indican, sin lugar a 
dudas, que se debe asignar el nombre de dominio la-preferida.cl a su mandante. 
 
h. Finalmente solicita al Tribunal, tener por presentada demanda en juicio 
arbitral en contra del señor MARIO PANTOJA FRANCO, ya individualizado en autos, 
acogerla a tramitación y en definitiva resolver, asignando el nombre de dominio 
la-preferida.cl a su mandante. 
 
i. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes 
documentos, no impugnados, con citación: 
1. Copia de la página Web www.lapreferida.cl, de propiedad de su mandante, 
donde se destacan los 80 años que ha cumplido la empresa la Preferida S.A. 
comercializando productos bajo dicho nombre. 
 
2. Copias de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial donde 
consta la titularidad de su mandante respecto los siguientes registros: 
 
- Registro N° 733.669 de fecha 16 de septiembre de 2005 de la marca “LA 
PREFERIDA” en clase 29. 
 
- Registro N° 713.726 de fecha 31 de diciembre de 2004 de la marca “LA 
PREFERIDA” para distinguir establecimiento comercial de productos alimenticios 
en las clases 5, 29, 30, 31 y 32. 
 
- Registro N° 713.725 de fecha 31 de diciembre de 2004 de la marca “LA 
PREFERIDA” en clase 5, 29, 30, 31, 32. 
 
- Registro Nº 668.864 de fecha 11 de julio de 2003 de la marca “LA PREFERIDA” 
para distinguir un establecimiento comercial para la compra y venta de 
productos de fiambrería y similares de la clase 29. 
 
- Registro Nº 647.891 “P LA PREFERIDA” de fecha 7 de julio de 2002 para 
distinguir establecimiento comercial de venta de productos de la clase 29. 
 



 

- Registro Nº 641.365 “CECINAS LA PREFERIDA DESDE SIEMPRE LAS MEJORES” de 
fecha 5 de septiembre de 2002 para distinguir productos de la clase 16. 
- Registro Nº 639.905 “P LA PREFERIDA” de fecha 22 de agosto de 2002 para 
distinguir todos los productos de la clase 29. 
 
- Registro Nº 639.904 “P LA PREFERIDA” de fecha 22 de agosto de 2002 para 
distinguir establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 29. 
 
- Registro Nº 575.022 “LA PREFERIDA LIGHT” de fecha 24 de agosto de 2000 para 
distinguir todos los productos de la clase 29. 
 
- Registro Nº 537.455 “LA PREFERIDA” de fecha 26 de marzo de 1999 para 
distinguir todos los productos de la clase 29. 
 
- Registro Nº 537.454 “LA PREFERIDA” de fecha 26 de marzo de 2006 para 
distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 
29. 
 
- Registro Nº 532.537 “LA PREFERIDA” de fecha 19 de enero de 1999 para 
distinguir un establecimiento comercial para la venta de todos los productos de 
la clase 29. 
 
- Registro Nº 527.520 “LA PREFERIDA de fecha 17 de noviembre de 1998 para 
distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de todos los productos 
de la clase 29. 
 
- Registro Nº 538.947 “LA PREFERIDA” de fecha 19 de abril de 1999 para 
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de los productos de la 
clase 29. 
- Registro Nº 527.519 “LA PREFERIDA” de fecha 17 de noviembre de 1998 para 
distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 
28. 
 
- Registro Nº 527.518 “LA PREFERIDA” de fecha 17 de noviembre de 1998 para 
distinguir todos los productos de la clase 29. 
 
- Registro Nº 527.517 “LA PREFERIDA” para distinguir un establecimiento 
comercial de compra y venta de los productos de clase 29. 
 
- Registro Nº 527.516 “LA PREFERIDA” para distinguir un establecimiento 
industrial para la fabricación de los productos de la clase 29. 



 

 
- Registro Nº 527.515 “LA PREFERIDA” para distinguir todos los productos de la 
clase 29. 
 
- Completo catálogo de productos comercializados por su mandante bajo la 
marca comercial LA PREFERIDA. 
 
OCTAVO: Que, a fojas 60, con fecha 22 de mayo de 2006, el Tribunal tiene por 
presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y por 
acompañados los documentos en la forma solicitada, así como también se declaró 
abierto el Período de Respuestas por el término de cinco días hábiles, 
oportunidad en la que se apercibió al primer solicitante del nombre de dominio 
<LA-PREFERIDA.CL>, para que hiciera valer sus derechos correspondientes en la 
referida instancia procesal.  
 
NOVENO: Que, a fojas 61, con fecha 29 de mayo de 2006, don FELIPE SCHUSTER 
PINEDA, por el segundo solicitante, evacuando el traslado conferido señala que 
viene en reiterar todos los argumentos hechos valer por su parte en la demanda 
arbitral presentada oportunamente con fecha 17 de mayo de 2006, que dejan en 
claro el mejor derecho que asiste a su representada CECINAS LA PREFERIDA S.A., para 
adjudicarse el nombre de dominio en conflicto la-preferida.cl. A mayor 
abundamiento, cabe hacer presente que la contraria no hizo valer defensa alguna 
en autos, lo que, además de reflejar la desidia con que el demandado ha actuado 
en autos, es una señal clara de la mala fe que motivó al solicitante a pedir un 
nombre de dominio respecto del cual no tiene derecho alguno, con el motivo de 
aprovecharse de los legítimos intereses de su mandante, por lo que solicita al 
Tribunal, tener presente y reiterados los argumentos desarrollados por su parte 
en autos, que derechamente demuestran el mejor derecho de su representada 
para que se le asigne el nombre de dominio en disputa. 
 
DÉCIMO: Que, a fojas 62, con fecha 1º de junio de 2006, el Tribunal Arbitral tuvo 
por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante y resolvió citar a las 
partes a oír sentencia. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que CECINAS LA PREFERIDA S. A., es una 
importante y renombrada empresa de elaboración de alimentos, embutidos y 
cecinas, conocida a nivel nacional, lo anterior por ser un hecho público y notorio, 
y debido al conocimiento personal que tiene este Tribunal Arbitral de la referida 



 

circunstancia, siendo sus productos conocidos por la generalidad de los 
habitantes en nuestro país. 
 
SEGUNDO: Que, la segunda solicitante es titular de numerosas marcas que 
contienen la palabra “LA PREFERIDA”, la que es fonéticamente idéntica a las 
palabras que conforman el nombre de dominio solicitado, por lo que a este 
sentenciador le asiste la más absoluta convicción de que el asignarle el nombre 
de dominio “LA-PREFERIDA.CL” al primer solicitante, provocaría confusión en los 
consumidores, causando perjuicios económicos al segundo solicitante, quien ha 
invertido importantes recursos económicos de manera permanente para lograr 
posicionar su marca en el mercado nacional. 
 
TERCERO: Que, el primer solicitante, no obstante haber sido 
reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso, 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 y, 
que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de 
su posición jurídica no importaba incurrir en gasto alguno. 
 
CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, 
puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el 
recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 
28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés 
general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel 
«.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su 
artículo 22 Nº 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las 
partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de 
los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de 
expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones 
de la parte contraria”. 
 
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de 
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las 
partes. 
 
RESUELVO: 
 



 

Asígnese el nombre de dominio <LA-PREFERIDA.CL> al segundo solicitante, esto es, 
CECINAS LA PREFERIDA S. A., Rut 92.778.000-3, representada por el estudio jurídico 
ALESSANDRI & COMPAÑÍA LIMITADA. 
 
No se condena en costas al primer solicitante, por no haber litigado en el 
proceso. 
 
Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el cuarto 
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.  
 
Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato 
cumplimiento. 
 
Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada. 
 
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan las 
testigos CLAUDIA VERÓNICA CORNEJO KOCK, cédula de identidad 9.341.939-1 Y CAROLINA 
SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.867.232-3. 
 

  
 
 
 
 


