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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL 

POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

    lyaconsultores.cl     

 

Santiago, martes ocho de mayo de dos mil doce.- 

 
VISTOS: 

 

Con fecha veintitrés de julio de dos mil doce, don Hernán Héctor Figueroa Casas, 

con domicilio en General Bustamante 130, Providencia, Santiago, representado por 

publiguías Yell Chile S.A., solicitó la inscripción del nombre de dominio “lyaconsultores.cl” 

ante NIC Chile.  

Que con fecha veintiséis de julio de dos mil doce, la sociedad Larraín Y Cía., con 

domicilio en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, Las Condes, Santiago, solicitó la inscripción 

del nombre de dominio “lyaconsultores.cl” ante NIC Chile, dando lugar al proceso de 

acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el 

anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del 

Dominio CL”. 

Mediante oficio de Nic Chile Nº 15298 de 14 de noviembre de 2011 se designó al 

infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de 

dominio.  

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a 

una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. 

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes 

mediante carta certificada y a Nic Chile. 

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su 

respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo 

establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del 
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procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento 

entre las partes, según consta en autos. 

 En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre 

Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento 

del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a 

seguir y el monto de los honorarios arbitrales.  

 A fs. 46, sólo el segundo solicitante hizo valer sus correspondientes derechos 

solicitando respectivamente se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa. 

 A fs. 49 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus 

respectivos descargos, el cual no fue evacuado por ninguna de las partes. 

 A fs. 50, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y 

controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se 

reclama sobre el nombre de dominio lyaconsultores.cl”.  

 A fojas  53, se citó a las partes a oír sentencia.   

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que con fecha veintitrés de julio de dos mil doce, don Hernán Héctor 

Figueroa Casas, solicitó la inscripción del nombre de dominio “lyaconsultores.cl” ante NIC 

Chile. Que posteriormente, con fecha veintiséis de julio de dos mil doce, la sociedad 

Larraín Y Cía., solicitó la inscripción del nombre de dominio “lyaconsultores.cl” ante NIC 

Chile, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el 

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”. 

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su 

respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo 

establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, 

concurrió sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta 

en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre 

Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento 

del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a 
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seguir y el monto de los honorarios arbitrales. 

SEGUNDO: Que dentro del período de discusión, el segundo solicitante expresa que la 

solicitud de nombre de dominio presentada por la contraria perjudicaría ostensiblemente 

sus derechos, ya que se desempeñaría en nuestro país, en el rubro la asesoría y 

consultoría jurídica. Agrega que Larraín y Cía. poseería derechos legítimos en relación al 

nombre de dominio en disputa, según acreditará, y señala que la apropiación de cualquier 

signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de 

dominio o nombre comercial, constituirían una vulneración a sus derechos legítimamente 

adquiridos y un riesgo de confusión que afectaría a los consumidores y demás usuarios. 

Expresa que Larraín y Asociados fue fundado por don Carlos Larraín Peña y otros cinco 

abogados en el año 1994 y que en la actualidad contaría con un equipo de profesionales 

expertos en las distintas áreas del derecho, todos ellos destacados en el ejercicio de la 

profesión. Que además, dicho Estudio cultivaría una continua y provechosa relación 

profesional con importantes firmas de abogados en el extranjero, lo que permitiría tener 

una visión más amplia al momento de asesorar a sus clientes. 

Que Larraín y Asociados, asesoraría legalmente a personas y empresas, nacionales y 

extranjeras, así como a instituciones -con y sin fines de lucro- del ámbito público y 

privado. Que asimismo, habría asesorado al gobierno chileno y a gobiernos extranjeros en 

la organización de estructuras legales relacionadas, principalmente, con privatizaciones y 

operación de concesiones de obras públicas y que en diversas ocasiones Larraín y 

Asociados y sus abogados habrían sido reconocidos, por la guía Chambers and Partner, 

dentro de los mejores estudios jurídicos de nuestro país. 

Que en atención a lo anteriormente expuesto, señala que resultaría evidente entonces, el 

perjuicio que la solicitud del nombre de dominio en disputa le representaría. 

Agrega que durante los primeros años de su existencia, la dirección web que se utilizaba 

era www.lya.cl, (dirección que hasta el día de hoy los identificaría en la web), y que 

posteriormente adoptaron www.larrain.cl,  por lo que el estudio habría sido conocido e 

identificado como LYA desde sus comienzos. 

Afirma que Larraín y Cía. sería dueña de las siguientes marcas: LYA registro 909.871, 

denominativa, clase 09 (renovación del registro 588.269 que data del año 2011) y LYA 
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registro 909.870, denominativa, clase 38 (renovación del registro 588.270 que data del 

año 2011).  

Que por lo anterior, esgrime, que se podría apreciar que Larraín y Cía., habría utilizado la 

marca LYA desde hace a lo menos 10 años y que además sería titular de las marcas 

LARRAIN Y ASOCIADOS registro 909.875, denominativa, clase 16; LARRAIN Y 

ASOCIADOS registro 918.975, denominativa, clase 35; LARRAIN Y ASOCIADOS registro 

909.872, denominativa, clase 38; LARRAIN Y ASOCIADOS registro 915.838, 

denominativa, clase 45; LARRAIN Y ASOCIADOS registro 915.837, denominativa, clase 

42, todas renovaciones de registros del año 2001; Agrega que adicionalmente sería titular 

de los siguientes nombres de dominio: LYA.CL; LARRAIN.CL; ABOGADOSLYA.CL 

Afirma que al comparar el dominio solicitado, lyaconsultores.cl, con el dominio y sus 

marcas, lya.cl, no existirían diferencias que permitan la coexistencia en la web. Agrega 

que el primer solicitante ofrecería servicios jurídicos a través del dominio solicitado, por lo 

que el riesgo de confusión sería cierto, al ofrecerse los mismos servicios que lya.cl y que 

la inserción del término “consultores”, nada aportaría al dominio, puesto que uno de los 

servicios que prestan los estudios jurídicos es el de “consultoría”. 

Que en cuanto al derecho, cita  el Convenio de París, y el concepto de fama y notoriedad, 

y agrega que las marcas de Larraín y Asociados,  gozarían de fama y notoriedad, y que 

tal sería el caso de las marcas Larraín Y Asociados Y LYA, dado la estrecha relación que 

hace el público consumidor entre las palabras y sus servicios. 

Señala que la expresión “LYA” no correspondería a un término genérico, de uso común o 

que pueda ser producto de la simple imaginación del primer solicitante. Se trataría de un 

término especial y poco común, que hace directa referencia a su nombre y a los servicios 

que ofrece y que de ser adjudicado al primer solicitante, traería aparejado el error y 

confusión entre los consumidores.  

Cita igualmente el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, sobre revocaciones de 

nombres de dominio.  

Por otra parte, expresa, que el primer solicitante no poseería derechos que le otorguen 

preferencia frente a la asignación del nombre de dominio en conflicto. Que no sería titular 

de una razón social, ni de una marca registrada que avale el uso del dominio, ni siquiera 
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de otros dominios relacionados, y que sólo podrá valerse en este caso del principio “first 

come, first served”, el cual constituiría un principio y no un derecho, y como los mismos 

jueces árbitros de NIC Chile señalan, desaparecería una vez que la contraparte acredita 

mejores derechos sobre un nombre de dominio, puesto que es útil sólo en aquellos casos 

en que las partes de un conflicto se encuentran en igualdad de condiciones.  

TERCERO: Que sólo el segundo solicitante rindió prueba y al efecto acompañó a los 

autos, los siguientes documentos: 1) Copia simple de la información dada por la página 

Web del INAPI respecto a los títulos de las marcas LYA registro 909.871, denominativa, 

clase 09; LYA registro 909.870, denominativa, clase 38; LARRAIN Y ASOCIADOS registro 

909.875, denominativa, clase 16; LARRAIN Y ASOCIADOS registro 918.975, 

denominativa, clase 35; LARRAIN Y ASOCIADOS registro 909.872, denominativa, clase 

38; LARRAIN Y ASOCIADOS registro 915.838, denominativa, clase 45; LARRAIN Y 

ASOCIADOS registro 915.837, denominativa, clase 42. 2) Copia simple de la información 

emanada de NIC CHILE respecto los dominios lya.cl; larrain.cl; abogadoslya.cl. 3) Copia 

simple de la guías Chambers Latin América (Chambers & Partners) de los años 2009 y 

2010. 4) Copia simple del directorio ASIPI 2010-2011. 5) Dos tarjetas de 

presentación de socios Larraín y Asociados. 6) Copia simple de carta dirigida a la 

Superintendencia de Valores y Seguros, donde aparece membrete de Larraín y Asociados 

y su correo electrónico lya@lya.cl. 7) Copia de la información obtenida en mercantil.com 

sobre Larraín y Asociados. 8) Copia simple del directorio de abogados Martindale-Hubbell 

del año 2007 donde aparece Larraín y Asociados y su correo lya@lya.cl. 9) Impresión de 

pantalla del sitio www.lya.cl. 10) Impresión de pantalla del sitio www.lyaconsultores.cl. 

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad 

Larraín Y Cía., tiene registrada a su nombre en Chile, entre otras, las marcas “LYA” y 

“Larraín Y Asociados”, cuyas respectivas solicitudes fueron presentadas con anterioridad  

a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. 

Además, tiene inscritos a su nombre ante Nic Chile el nombre de dominio: lya.cl,  también 

inscrito con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile. 

QUINTO: Que además, la denominación “lya”, de acuerdo a los antecedentes de autos, 

se identifica plenamente y es asociada con el Estudio Jurídico de la parte del segundo 



 

 

59 

59 

solicitante; que el signo pedido también es cuasi-idéntico a su marca comercial y nombres 

de dominio y además su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en 

Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante. 

Por otra parte, el agregado de la palabra genérica “consultores”, en nada altera lo dicho, 

por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga diferenciable. 

SEXTO: Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna 

que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa “lyaconsultores.cl”. 

SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los 

principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por 

haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de 

dominio en disputa “lyaconsultores.cl”. 

OCTAVO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por no haberse acreditado 

en autos mala fe en su actuar, ya que no es suficiente que haya solicitado el nombre de 

dominio de autos y no constan los demás hechos señalados en autos. 

NOVENO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción 

que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio 

en disputa “lyaconsultores.cl”. 

 POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su 

Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,  

SE RESUELVE: 

I.- Que se asigna el nombre de dominio “lyaconsultores.cl” al segundo solicitante, esto es 

a la sociedad Larraín Y Cía. 

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “lyaconsultores.cl” del primer 

solicitante, don Hernán Héctor Figueroa Casas. 

III.- Cada parte pagará sus costas. 

 Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su 

oportunidad, por correo electrónico. 

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación 
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de la Universidad de Chile.  

 

 

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. 

AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA  

ADRIANA FREDES TOLEDO.-   

Rol  59 - 2011. 


