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Rol No. : 29 - 2011 

Juicio arbitral “practica.cl” 

PEGAS S.A. vs. PAULA EDICIONES S.A. 

 

 

 

SENTENCIA DEFINITIVA 

 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

PRACTICA.CL  
 

 

 

Santiago,  4 de Julio de 2011 

 

VISTOS: 

Con fecha 28 de Diciembre de 2010, la sociedad PEGAS S.A.,  con 

domicilio para estos efectos en  San Pío X 2460, of. 503, Providencia, ciudad 

de Santiago, en adelante el “primer solicitante”, solicita la inscripción del 

nombre de dominio practica.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 

29 de Diciembre de 2010, la parte  PAULA EDICIONES S.A., en adelante el 

“segundo solicitante”, domiciliado en Av. Vicuña Mackenna 1870, Ñuñoa, 

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. 14131 se designó a la suscrita como árbitro 

para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio 

practica.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 25 

de Abril de 2011, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor 

tiempo posible.  

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la 

cual fue celebrada con fecha 6 de Mayo de 2011, a la cual asiste don LUIS 

MARCELO NUÑEZ IRIBARREN, como agente oficioso del primer solicitante, y 

don Fernando Urra Quiroz, con poder delegado del abogado Rodrigo Puchi Z., 

del Estudio Beuchat, Barros & Pfenniger en representación del segundo 

solicitante;  y el árbitro que conoce de este conflicto. 
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Al no producirse conciliación, el Tribunal fija en la misma audiencia las 

bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera 

personal a las partes asistente. 

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, 

con fecha 19 de Mayo el apoderado del segundo solicitante PAULA EDICIONES 

S.A.,  don Rodrigo Puchi Zurita, abogado, interpone demanda arbitral de 

asignación de nombre de dominio, exponiendo sus argumentos para que en 

definitiva sea asignado el nombre de dominio disputado a su parte. En 

síntesis, expone lo siguiente: 

 A. Que Paula Ediciones S.A. corresponde a un agente mercantil de un 

alto nivel de posicionamiento;  y que el conflicto está trabado en torno a una 

expresión que representa uno de los símbolos lingüísticos que el consumidor 

identifica de manera más clara con su figura, y que es de un interés relevante 

pues la empresa fue la creadora intelectual de la misma para los productos 

que identifica, como por el hecho que fue quien posicionó dicha expresión a 

nivel mercantil y que registró la Marca PRACTICA, Registro N° 605.928, 

distintiva de productos de la clase 16, relativa a  publicaciones y papelería en 

general. 

Señala asimismo, que las publicaciones PRÁCTICA se encuentran 

asociadas de la revista PAULA, Revista que  se ha posicionado en el sector 

pertinente del consumidor, siendo claramente identificable como proveniente 

Paula Ediciones. Por ello, su representada tiene un derecho preferente sobre 

la solicitud, la cual está referida a la expresión PRACTICA,  registrada también 

como nombre de dominio  y así pues la pluralización de un término ya 

registrado como nombre de dominio y como marca, no puede ser considerado 

como una manifestación creativa o suficientemente diferenciada de la 

expresión protegida por su representada. 

Indica luego la naturaleza de los nombres de dominio en cuanto derecho 

personal o real no es clara. Lo único prístino es la función mercantil que 

cumplen. Es así que los nombres de dominio corresponden a modalidades de 

identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las 

direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de 

memorizar. En la actualidad está consolidado a nivel doctrinal y 

jurisprudencial que los nombre de dominios pueden corresponden a 

mecanismos tendientes a dar a conocer en el mercado virtual un determinado 

signo distintivo, de lo cual las sentencias no pueden dejar de considerar 

dichos efectos.  

Precisamente, por la potencialidad de los conflictos, se ha creado el 

legítimo interés de agentes mercantiles de proteger sus signos de fenómenos 

que pueden derivar en confusión mercantil e incluso del aprovechamiento de 



JANETT FUENTEALBA ROLLAT 
Juez Árbitro NIC Chile 

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 

Fono: (56 2)  688.8179– (0) 7.859.6257 

3 

la reputación ajena. Consciente de esta realidad, el órgano normativo de los 

nombres de dominio, emitió una “Reglamentación para el funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL”, señalando en su artículo 14 que es de 

responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio 

no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de 

competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos 

por terceros. 

Luego se refiere a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, 

mencionando el Código Chileno de Ética Publicitaria,  que serían plenamente 

aplicables en la presente discusión, pues de asignar el nombre de dominio en 

disputa al primer solicitante, vulneraría esos principios, lo que además esta en 

plena armonía con lo dispuesto en el art. 14 del Reglamento de Nic Chile. 

En cuanto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad señala que 

son aplicables en autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al 

primer solicitante afectaría los principios consagrados en la normativa 

señalada. 

Luego y en cuanto a los Principios de competencia leal y de ética mercantil 

expresa que estos corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad 

encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto 

rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, 

quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido 

limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la 

norma contenida en el artículo 10, en su numeral 2 y 3. 

Finalmente y respecto de los derechos válidamente adquiridos, expresa 

que su representada es titular de registros marcarios, sobre los cuales debe 

ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio a otra persona, 

afectaría evidentemente su patrimonio marcario; la asignación del nombre de 

dominio debe ser realizada a su mandante, como titular de un signo 

registrado, así como el creador intelectual de la expresión en comento, y quien 

se encargó de darla a conocer al consumidor en los términos de notoriedad de 

que es portadora. 

 

B. Como documentos acompañados a la demanda y no impugnados por la 

parte contraria, figuran 

1) Copia del registro de la marca PRACTICA, Registro N° 605.928, 

distintiva de productos de la clase 16  

2) Copia de un impreso obtenido del sitio web www.nic.cl, en el cual 

aparece la titularidad del nombre de dominio PRÁCTICA.CL. 

3) Ejemplar de la revista Practica, octubre 1996. 

4) Ejemplar de la revista Practica, 1998. 
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5) Ejemplar de la revista Practica, Mayo 1999. 

6) Ejemplar de la revista Practica, Junio 2006. 

7) Ejemplar de la revista Practica, Octubre 2006. 

8) Ejemplar de la revista Practica, Junio 2007. 

9) Ejemplar de la revista Practica, Agosto 2007. 

10) Ejemplar de la revista Practica, Octubre 2007. 

11) Ejemplar de la revista Practica, Febrero 2008. 

12) Portadas en miniatura de revista Practica. 

13) Ejemplares de revista Practica, ediciones 63, 96,98, 99, 106, 107 y 

109. 

 

Se hace presente que el primer solicitante no se apersonó en juicio 

luego de la audiencia de 6 de Mayo ya referida,  por lo cual el Tribunal no tuvo 

modo de informarse respecto a sus pretensiones y probanzas para obtener la 

asignación definitiva del nombre de dominio solicitado.  

 

Por último y atendido al mérito de autos, en especial las probanzas 

rendidas por la segunda solicitante durante el proceso, el Tribunal con fecha 

10 de Junio de 2011 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 practica.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, 

transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se 

desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.  

 

SEGUNDO:  

Que, ante este Tribunal, el segundo solicitante PAULA EDICIONES S.A. 

es una reconocida empresa de publicaciones, con un alto nivel de 

posicionamiento, con la cual se identifica en el mercado,  y que es de público 

conocimiento dada la masiva difusión que realizan de aquella marca  al 

publicitar los eventos que ellos organizan, en las publicaciones que efectúan, 

siendo entonces dichas expresiones uno de sus principales activos 

comerciales, por lo cual merece protección. Acompaña asimismo  en su 

presentación, copia de las inscripciones de nombres de dominio y marcas 

comerciales que contienen la expresión o bien se relacionan con ésta, para 
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acreditar sus dichos. Luego, indican que el primer solicitante estaría 

aprovechándose de la fama y prestigio de su marca y en último término de 

ellos mismos ya que existe un riesgo de confusión y error en caso de 

asignarse el nombre de dominio solicitado a esta última, causando un grave 

daño y perjuicio en su contra. 

 

TERCERO:  

Que este Tribunal estima que -según los documentos acompañados por 

la segunda solicitante en las cuales figuran las marcas comerciales y nombres 

de dominio antes mencionados-, es la usuaria de la expresión “práctica” y sus 

derivados, y del nombre de dominio  práctica.cl; que además la marca Práctica 

es un signo que se califica de famoso y notorio, ya que las publicaciones 

PRÁCTICA se encuentran asociadas a la Revista Paula. De otra parte, la 

Revista PRACTICA se ha posicionado en el sector pertinente del consumidor, 

siendo claramente identificable con  Paula Ediciones, por lo que 

indiscutiblemente tendría un derecho preferente  sobre la expresión “practica”, 

registrada también como nombre de dominio práctica.cl y porque la 

pluralización de un término registrado como nombre de dominio y como 

marca, no puede ser considerado como una manifestación creativa o 

suficientemente diferenciada de la expresión ya protegida.  

Es así como se  advierte que la inscripción de este nombre de dominio 

por un tercero que no posea titularidad ni vínculo demostrable alguno sobre 

dicha expresión, sea o no mediante una marca comercial, conlleva un riesgo 

inherente de error y confusión hacia el público consumidor, quien al 

enfrentarse al nombre de dominio disputado, creerá encontrarse 

legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo 

solicitante dado la fama y notoriedad de dicha expresión, la cual es de 

conocimiento público que se refiere a  publicaciones efectuadas por Paula 

Ediciones.  

 

CUARTO:  

Que, refiriéndose a la otra parte solicitante del nombre de dominio en 

disputa, esto es la empresa PEGAS S.A. se deja expresa constancia que ante 

este Tribunal no existen otros antecedentes sino los entregados por la 

contraria, debido a que el primer solicitante se encuentra en situación de 

rebeldía al no haberse apersonado en juicio, según lo disponen las bases de 

este procedimiento arbitral. Entonces, se tiene tan sólo  como argumento a 

favor del primer solicitante, el principio denominado “first come, first served”, 

ampliamente discutido en doctrina. Una de las condiciones de aplicabilidad de 

dicho principio requiere que ambos solicitantes se encuentren en análogas 

condiciones o derechos respecto al nombre de dominio en disputa, frente a lo 

cual su procedencia o utilización es de última ratio, cuestión que no sucede en 

la especie puesto que el segundo solicitante ha logrado demostrar poseer 
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derechos válidamente adquiridos en torno al elemento central de la 

denominación disputada con lo cual se pierde dicha condición de aplicabilidad 

aludida, como veremos más adelante. 

 

QUINTO:  

Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal no puede hacer lugar a la 

petición de condena en costas a la contraria expresada por el segundo 

solicitante, ya que de sus argumentos y probanzas se desprende que tiene un 

mejor derecho, pero no así cuál sería la o las conductas que configurarían la 

supuesta mala fe de la contraria ya que ello no se advierte del análisis de los 

argumentos presentados para este fin, ni tampoco caben dentro de la 

hipótesis dispuesta en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, norma que si 

bien se encuentra referida a conflictos de revocación de nombres de dominio, 

por analogía es aplicable según el criterio mayoritario a conflictos de 

asignación de nombres de dominio. Dicha norma señala expresamente que 

“Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea 

abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe”, señalando al efecto en qué 

casos nos encontramos ante dichos supuestos. En la especie, el segundo 

solicitante si bien ha demostrado que existe un riesgo de error y confusión de 

adjudicarse el nombre de dominio a la contraria, como asimismo ha 

demostrado que ésta ha incumplido la obligación del artículo 14 del mismo 

reglamento en el sentido de vulnerar con su solicitud derechos válidamente 

adquiridos por terceros (los de propiedad de la demandante), no ha logrado 

esta última demostrar el motivo por el cual dicha conducta podría ser 

considerada abusiva o de mala fe, teniendo en consideración la presunción 

general de buena fe presente en nuestro sistema privado, principio que 

traspasa en general nuestra legislación civil, el cual debemos tener siempre 

presente sobre todo en este tipo de conflictos.  

 

SEXTO:  

Que en el mismo orden de cosas, no es posible atribuir a la conducta 

del demandado una supuesta mala fe como deja entrever la contraria, ya que 

ésta no ha aportado tampoco al proceso algún elemento concluyente que 

demuestre alguna de las condiciones exigidas por la norma; o bien algún otro 

elemento de juicio que haga presumir  la existencia de ella. 

 

SÉPTIMO:  

Que, a mayor abundamiento, este Tribunal estima que es la segunda 

solicitante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de 

dominio en disputa, basada principalmente en la marca comercial aludida, 

elemento que ha resultado determinante más no único en el presente 

conflicto. Es así como entonces, este Tribunal estima que no es procedente la 

aplicación del principio del primer solicitante antes mencionado, toda vez que 
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dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen 

otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido 

en la especie según se explicó. 

 

OCTAVO:  

Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la 

conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera 

absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación 

extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del 

Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha 

hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a 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 a 

la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho 

precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer 

solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime 

pertinentes. 

 

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: 

  Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre 

de dominio practica.cl a la segunda solicitante, esto es,  PAULA 

EDICIONES S.A., Rut 96.521.400-3 

Que cada parte pagará sus costas. 

Devuélvase al segundo solicitante, los ejemplares de la Revista PRACTICA, 

acompañadas a los autos. 

 

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. 

 

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago. 


