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Fallo arbitral por dominio “lafavorita.cl” 

 

JAIME ANTONIO MESTRE SOLANES  

 

-v- 

 

PAPELES INDUSTRIALES S.A. REP SILVA & COMPAÑIA 

 

Juez Arbitro 

Ricardo Sandoval López 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Santiago, a cuatro de  Septiembre de 2009 

VISTO: 

PRIMER0: Que por oficio 0F 10544, de 21 de Abril de 2009, el cual rola 

a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como 

Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio  

“lafavorita.cl”;  

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son 

partes en dicho conflicto JAIME ANTONIO MESTRE SOLANES, Rut Nº 

07.201.201-1, domiciliado en Antonia López 743, Local 547, Recoleta, 

Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de 

dominio “lafavorita.cl”, el cual pidió a su favor el día 11 de Diciembre de 

2008, a las 14:16:50 horas GMT., y PAPELES INDUSTRIALES S.A., 

Rut Nº 94.282.000-3, representado por Silva y Compañía, ambos 
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domiciliados para estos efectos, en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, 

Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo 

nombre de dominio “lafavorita.cl”, el cual pidió a su favor el día 17 de 

Octubre de 2008,  a las 20:42:58 horas GMT. 

TERCERO: Que por resolución de fecha 28 de Abril de 2009, la cual rola 

a fojas 7 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo 

fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una 

audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de 

Mayo de 2009, a las 9:00 horas. 

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente 

fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los 

comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de 

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente. 

QUINTO: Que el día 26 de Mayo de 2009, tuvo lugar el comparendo 

decretado con la asistencia de don JAIME ANTONIO MESTRE 

SOLANES, primer solicitante del nombre de dominio, quien compareció 

personalmente y  la parte de PAPELES INDUSTRIALES S.A., 

representada por don FERNANDO PONCE SAEZ, de Silva  & Compañía. El 

árbitro procedió a calificar la personería de los comparecientes y la 

consignación decretada, estimando ambas suficientes y acto seguido de 

común acuerdo se fijaron las normas de procedimiento a las que se 

ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al 

efecto y que rola a fojas 16 de autos. 

SEXTO: Que por resolución de fecha 26 de Mayo de 2009, se notificó a 

las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.  
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SÉPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 18, de autos, la parte de 

PAPELES INDUSTRIALES S.A., solicitó la asignación del nombre de 

dominio “lafavorita.cl” a su favor aduciendo las siguientes razones de 

hecho y derecho: 

1.  Que Jaime Antonio Mestre Solanes,  solicitó  el registro de la 

expresión LAFAVORITA.CL, como nombre de dominio en Internet y 

posteriormente lo pidió  Papeles Industriales S.A. y, mas adelante como 

no prosperó la mediación prevista en el Anexo 1 relativo al 

Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile, se procedió al 

nombramiento del árbitro que sustancia esta causa. 

2. Como fundamentos  de  derecho invoca los criterios aplicables a la 

asignación  de nombres de dominio, destacando que la red  Internet es 

un fenómeno económico y no jurídico, lo que no implica que sea una  

realidad que esté divorciada de los principios generales del derecho, sino 

que por el contrario, como una actividad humana más, debe ceñirse a 

las reglas legales esenciales que regulan el actuar económico humano 

como lo son el fomento de la iniciativa individual. Que resulta esencial 

para entender la pretensión del demandante de registrar el nombre de 

dominio sub lite   en su favor,  que Internet no puede  quebrar o negar 

principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de 

que la iniciativa y esfuerzo de la persona en la producción de un bien o 

en la prestación de un servicio, que beneficia a la comunidad, deben ser 

amparados. Tal concepción excluye la aplicación del principio simplista 

“FIRST COME FIRST SERVED”, que en ciertos casos involucra una 

injusticia y una mala señal para los actores económicos..    

3. Agrega  la empresa demandante  ha registrado la marca comercial LA 

FAVORITA, formando parte de una destacada familia de signos de esta 

naturaleza. Asimismo señala la demandante que es titular  de los 
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derechos de autor sobre el personaje FAVORITA, según inscripción en el 

Registro de Propiedad Intelectual relativo a esta materia. 

La demandante indica que la expresión LAFAVORITA.CL, forma parte de 

la familia de marcas FAVORITA, que es de su propiedad exclusiva. Mas 

aún, el hecho  de incluir el artículo LA, puede lleva al consumidor  a 

confusión creyendo que existe una unión entre las marcas  y familia 

marcaria FAVORITA, y el destino para el que se usará en nombre de 

dominio. ¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del 

prestigio ganado por otra persona? ¿Favorece un saludable desarrollo 

económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie 

de la trayectoria  y posicionamiento de otra? Tales conductas, agrega la 

demandante,  son perniciosas para el sistema económico y no se 

avienen a los principios económicos que informan nuestro ordenamiento 

jurídico. El concepto LAFAVORITA.CL no solamente se estructura en 

base a la marca comercial que identifica en el mercado a la demandante 

Papeles Industriales S.A., sino que peor aún, se utiliza una marca 

comercial registrada, vulnerándose un derecho de propiedad sobre tal 

expresión. 

Finalmente, la segunda parte solicitante señala que la buena fe, interés 

legítimo, derechos de autor sobre personaje, marcas registradas, 

presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales 

consolidados, son elementos que la perfilan como titular de “un mejor 

derecho” para optar a la asignación del nombre de dominio en conflicto 

“lafavorita.cl”.  

4. Que acompaña, con citación de la contraria los siguientes 

documentos, que no fueron objetados dentro del plazo legal: 

1. Listado  de los certificados de registro de la marca: 
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 a) “Favorita”, solicitud 81,5373, concedida, denominativa de 

producto, vigente; 

 b) “Favorita de Luxe”, solicitud  804819, concedida, 

denominativa de producto, vigente; 

 c)  “Favorita, mas suavidad en cada rollo”, solicitud 804818, 

concedida, frase publicitaria, vigente; 

 d) “Favorita deco”, solicitud 797070, concedida, mixta, 

vigente; 

e) “Favorita” solicitud  763106, concedida, producto, vigente; 

f) “Favorita ultra extra suave” solicitud 753584, denominativa 

producto; 

g) “Favorita, calidad que conviene, concedida, frase 

publicitaria, vigente; 

A fs 96, de autos se acompaña con citación, documentos 

privados que no fueron objetados por la parte contraria dentro 

del plazo correspondiente, relativos a publicidad de los 

diferentes productos: papel higénico, toallas de papel, 

servilletas, pañuelos, faciales y pañales de marca favorita. 

OCTAVO.- A fojas 43 don Jaime Antonio Mestre Solanes, primer 

solicitante del nombre de dominio en conflicto,  representado por el 

abogado Eduardo Ernesto Labarca Campos, según poderes que 

acompaña, contesta la demanda señalando que  con fecha 10 de 

septiembre de 1991, se constituyó la sociedad “Mestre y Herrera 

Limitada” y que desde esa fecha empezaron a funcionar con el nombre 

de fantasía “La Favorita”, en su local comercial, imprimiendo boletas, 

facturas y publicidad con dicho nombre de fantasía. Agrega que el 2 de 

diciembre de 1998, presentaron solicitud de marca “La Favorita” para la 
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cobertura de “Frigorífico, Transporte y Distribución de clase 29, marca 

que le fue concedida el 4 de abril de 1999. Que mas tarde la sociedad 

“Mestre y Herrera Limitada” decidió crear una página web  para 

promocionar sus productos, para los cual solicitó a NIC Chile el nombre 

de dominio “lafavorita.cl”. 

Como fundamentos de derecho, el primer solicitante señala que posee el 

registro marcario para Frigorífico, Transporte y Distribución clase 29, por 

lo que no habría confusión con el registro de la marca la favorita de 

Papeles Industriales S.A. relativa a productos papel higénico, toallas de 

papel, servilletas, pañuelos y faciales, de la clase 16. Agrega que él 

presentó primero la solicitud de asignación del nombre de dominio en 

NIC Chile y que Papeles Industriales S.A., lo hizo con posterioridad, por 

lo que tendría mejor derecho sobre el dominio en disputa. El primer 

solicitante acompaña fotocopias de los poderes  dados a su abogado 

mandatario; fotocopia de escritura pública de constitución de la sociedad 

“Mestre y Herrera Limitada”; fotocopia de la solicitud de marca “la 

favorita”; fotocopia del registro de la marca “la favorita” Nº 540.030 y 

de la renovación del mismo registro Nº 848.861, de 06 de mayo de 

2009; fotocopia del pago hecho a NIC Chile para la solicitud el nombre 

de dominio “lafavorita.cl”; fotocopia de facturas y boletas con el nombre 

de fantasía la favorita y fotos escaneadas  del local de ventas la favorita 

fiambrería y lácteos. De la contestación de demanda se proveyó traslado 

y se notificó a las partes por correo electrónico.  

NOVENO.-  A fs. 88, de autos, la parte de Papeles Industriales S.A., 

segundo solicitante, dentro del  plazo correspondiente señaló mediante 

un escrito de téngase presente y objeción de documentos, contestó la 

demanda del primer solicitante argumentando  que la relación que éste 

tenga con una sociedad no es suficiente para asignar el nombre de 

dominio, porque el peticionario del mismo es una persona natural, Jaime 
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Antonio Mestre Solanes, quien no acreditó antecedente alguno que lo 

vincule con el dominio en disputa. Que los documentos acompañados 

por el primer solicitante dicen relación con una sociedad, sujeto de 

derecho distinto de sus socios, uno de los cuales es Jaime Antonio 

Mestre Solanes, quien no ha aportado antecedente alguno que pruebe 

su mejor derecho, individualmente como solicitante del dominio y que 

los instrumentos acompañados son inoponibles al segundo solicitante, 

por referirse a un tercero extraño que nos es parte del litigio sometido al 

presente arbitraje, pues las partes del mismo son Jaime Antonio Mestre 

Solanes y Papeles Industriales S.A., en consecuencia la sociedad “Mestre 

y Herrera Limitada” es ajena al juicio. Termina el segundo solicitante 

objetando los documentos acompañados por el primer peticionario 

porque dicen relación con un tercero extraño ajeno a este juicio y al 

proceso de asignación del nombre de dominio.   

DECIMO.-  Que por resolución de fecha 21 de Julio de 2009, notificada 

con la misma fecha, la cual rola a fojas 95 de autos,  se recibió la causa 

a prueba fijándose como hechos controvertidos: 1.- derechos y/o interés 

de las partes  en el nombre de dominio “la favorita.cl”; 2.- utilización 

efectiva que las partes han hecho del nombre “la favorita.cl” y la 

resolución se notificó a las partes por correo electrónico. 

UNDECIMO.  Que durante el término probatorio, la parte del segundo 

solicitante presentó documentos con citación los que es tuvieron los 

acompañados y no fueron objetados dentro del plazo  correspondiente.  

DECIMO SEGUNDO Que por resolución de fecha 27 de Agosto de 2009, 

notificada ese mismo día, la cual rola a fojas 102 de autos, se fijó el 

plazo de cinco días para observaciones a la prueba rendida y a otros 

aspectos del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por 

ninguna de  las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar 

sentencia.  
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que los dichos de la  segunda parte solicitante contenidos 

en su demanda, en el sentido de que posee y es titular de las marcas 

comerciales destinadas a proteger sus inversiones, que están 

registradas en el INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 

dentro de las cuales se encuentran una familia de registros marcarios 

que se estructuran sobre la base de la expresión “favorita” y “la 

favorita”, que se indican a continuación: 

 a) “Favorita”, solicitud 81,5373, concedida, denominativa de 

producto, vigente; 

 b) “Favorita de Luxe”, solicitud  804819, concedida, 

denominativa de producto, vigente; 

 c)  “Favorita, mas suavidad en cada rollo”, solicitud 804818, 

concedida, frase publicitaria, vigente; 

 d) “Favorita deco”, solicitud 797070, concedida, mixta, 

vigente; 

e) “Favorita” solicitud  763106, concedida, producto, vigente; 

f) “Favorita ultra extra suave” solicitud 753584, denominativa 

producto; 

g) “Favorita, calidad que conviene, concedida, frase 

publicitaria, vigente; 

A fs 96, de autos se acompaña con citación, documentos 

privados que no fueron objetados por la parte contraria dentro 

del plazo correspondiente, relativos a publicidad de los 

diferentes productos: papel higénico, toallas de papel, 

servilletas, pañuelos, faciales y pañales de marca favorita. 
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SEGUNDO: Que, el primer solicitante, don  JAIME ANTONIO MESTRE 

SOLANES, tiene la calidad de particular, puesto que ello no ha sido 

controvertido en autos  y solicitó el nombre de dominio en conflicto 

porque el es socio de la sociedad “MESTRE Y HERRERA LIMITADA” y 

que desde la de constitución de dicha compañía, 10 de septiembre de 

1991, ella empezó a funcionar con el nombre de fantasía “La Favorita”, 

en su local comercial, imprimiendo boletas, facturas y publicidad con 

dicho nombre de fantasía. Agrega que el 2 de diciembre de 1998, 

presentaron solicitud de marca “La Favorita” para la cobertura de 

“Frigorífico, Transporte y Distribución de clase 29, marca que le fue 

concedida el 4 de abril de 1999. Que mas tarde la sociedad “Mestre y 

Herrera Limitada” decidió crear una página web  para promocionar sus 

productos, para los cual solicitó a NIC Chile el nombre de dominio 

“lafavorita.cl”. 

Como fundamentos de derecho, el primer solicitante señala que posee el 

registro marcario para Frigorífico, Transporte y Distribución clase 29, por 

lo que no habría confusión con el registro de la marca la favorita de 

Papeles Industriales S.A. relativa a productos papel higénico, toallas de 

papel, servilletas, pañuelos y faciales, de la clase 16. Agrega que él 

presentó primero la solicitud de asignación del nombre de dominio en 

NIC Chile y que Papeles Industriales S.A., lo hizo con posterioridad, por 

lo que tendría mejor derecho sobre el dominio en disputa. 

TERCERO:   Que la parte de Papeles Industriales S.A., segundo 

solicitante, dentro del  plazo correspondiente  contestó la demanda del 

primer peticionario, señalando que la relación que tenga este último con 

una sociedad no es suficiente para asignar el nombre de dominio, 

porque el solicitante del mismo es una persona natural, Jaime Antonio 

Mestre Solanes, quien no acreditó antecedente alguno que lo vincule 

individualmente con el dominio en disputa. Por otra parte, los 
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documentos acompañados por la parte aludida dicen relación con una 

sociedad, persona jurídica distinta de los socios individualmente 

considerados, uno de los cuales es Jaime Antonio Mestre Solanes, 

instrumentos que son inoponibles al segundo solicitante, por referirse a 

un tercero extraño que nos es parte del litigio sometido al presente 

arbitraje, pues las partes del mismo son Jaime Antonio Mestre Solanes y 

Papeles Industriales S.A., en consecuencia la sociedad “Mestre y Herrera 

Limitada” es ajena al juicio, razón por la cual objeta dichos documentos 

y el tribunal acoge la objeción por el motivo indicado..   

CUARTO.- Que  recibida la causa a prueba, el primer  solicitante no 

rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus 

intereses  relativos  al nombre “la favorita.cl”, en tanto que el segundo 

solicitante presentó documentos, que se consideran abundantes y 

calificados  que prueban la utilización efectiva que ha hecho del mismo, 

documentos que no fueron objetados dentro de plazo  de citación. 

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los 

derechos marcarios esgrimidos por el segundo solicitante, esto es, 

PAPELES INDUSTRIALES S.A., sobre el nombre “lafavorita.cl” 

constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio 

“lafavorita.cl”. 

 

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se 

aplica por regla general el principio “first come, first served”, el mismo 

no resulta ser una regla absoluta. Dado que aquel principio, hemos 

sostenido, no importa una regla absoluta, tiene su excepción en la 

acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la 

probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor 

absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las 

cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o 
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rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que 

el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no 

de una regla de derecho sino de un principio, esto es; “first come, first 

served”. En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez 

que solo una de las partes, PAPELES INDUSTRIALES S.A., presentó 

prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de 

dominio en cuestión. 

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para 

este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho 

por los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió, 

toda vez se limitó presentar un registro marcario perteneciente a otra 

persona, una sociedad de la que él es parte y que no es solicitante del 

dominio en conflicto y otros documentos provenientes de terceros 

ajenos al juicio arbitral, los que oportunamente fueron objetados por la 

parte del segundo solicitante, objeción que el tribunal acoge en este 

acto por estar debidamente fundada. 

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio 

“lafavorita.cl” por parte del primer solicitante constituye, por lo 

expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre 

dicho nombre de dominio. 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 

1, sobre procedimiento de  Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, 
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RESUELVO: 

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “lafavorita.cl” al 

segundo solicitante, esto es, PAPELES INDUSTRIALES S.A. RUT Nº 

94282.000-3, ya individualizada en la parte expositiva de este fallo. 

SEGUNDO: Que no se condena en costas al demandado, por haber 

tenido motivos plausibles para litigar. 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC 

Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su secretario y dos 

testigos.  

Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de 

eventuales recursos. 

 

 

 

Ricardo Sandoval López 

                                         Juez Arbitro 

 

 

 

Julia Valenzuela  del Valle                                Marcy Navarro Puentes 

 R.U.T. 4.831.827-4                                          R.U.T. 7.189.578-5 

        Testigo                                                          Testigo 


