
MAT: Asignación de nombre de dominio “pranzo.cl” 1 

Santiago, veinte de Abril de dos mil siete. 2 

VISTOS:  3 

1.- Que por oficio Nº OF06920 de fecha 14 de Noviembre de 4 

2006, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 5 

Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la 6 

designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado 7 

por la inscripción del nombre de dominio “pranzo.cl”; entre 8 

HESMA Limitada, como primer solicitante, y Productos B y T 9 

Limitada, como segundo solicitante; 10 

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile 11 

conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, 12 

denominado “Reglamento para el funcionamiento del Registro 13 

de nombres de dominio .cl”, en adelante el “Reglamento”, y 14 

cuyo anexo 1 contempla las normas por las normas por las que 15 

se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de 16 

acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, 17 

corresponde  al suscrito resolver la materia debatida, fundado en 18 

su calidad de “Árbitro Arbitrador”; 19 

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 20 

17 de Noviembre de 2006, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro 21 

Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una 22 

audiencia para convenir las reglas de procedimiento del 23 

arbitraje para el día 05 de Diciembre de 2006 a las 16:00 horas en 24 

la sede del Tribunal Arbitral. Esta resolución se notificó a las partes 25 

por carta certificada, y vía de correo electrónico a los domicilios 26 

y direcciones registrador en NIC Chile; 27 

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el 28 

respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento 29 

se llevó a cabo el día fijado, con la asistencia de don Pablo 30 
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Tolorza Fuentes, por la parte de Hesma Limitada, como primer 1 

solicitante, y don Francisco Saavedra Cruz por Productos B y T 2 

Limitada,  como segundo solicitante; 3 

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, ambas 4 

partes hicieron valer dentro de plazo sus pretensiones de mejor 5 

derecho. Así, la parte de Hesma Limitada, sostuvo lo siguiente: a) 6 

En cuanto a los hechos señaló que Hesma Limitada es una 7 

sociedad de servicios alimenticios y autoservicios del rubro 8 

alimentos, constituida en el año 2006; b) Que, desde el 24 de 9 

agosto de 2006, es titular de la marca comercial “pranzo”, 10 

registrada bajo el número 765.662, para distinguir servicios de la 11 

clase 43, (fuente de soda y servicios de comida preparada; c) 12 

Que lo anterior, otorga un mejor derecho sobre la marca sólo en 13 

las clases otorgadas en el registro bajo el número 765.662, lo cual 14 

facilita la publicidad de marca en medios públicos, radiales, 15 

televisados y electrónicos como es Internet; d) Que, esta parte 16 

reconoce que la contraria es también titular de la misma marca 17 

comercial, pero para clases distintas a las registradas por Hesma 18 

Limitada, lo que permitiría otorgar derechos sólo sobre sus clases, 19 

derechos que no son parte de este proceso arbitral. No obstante, 20 

en el mercado no han encontrado productos ni referencias a los 21 

mismos que hacen mención a productos marca “pranzo” del 22 

segundo solicitante, por lo que se deduce sean productos con 23 

poca o nula publicidad en el mercado; e) Que, al ser casi 24 

imprescindible la necesidad de contar con un nombre de 25 

dominio donde se pueda realizar la comercialización y 26 

publicidad de los servicios de Hesma Limitada, esta parte 27 

procedió – el 21de Agosto de 2006 - a inscribir el dominio 28 

“pranzo.cl” en Nic Chile, es decir, casi tres meses después de 29 

publicada la marca pranzo por el Departamento de Propiedad 30 
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Industrial, lo que demuestra el actuar de buena fe de esta parte; 1 

f) Adicionalmente señala que, el sitio pranzo.cl fue eliminado del 2 

anterior propietario con fecha 16 de diciembre de 2004, lo cual 3 

indica que el dominio estuvo vacante por casi 20 meses sin 4 

registrar solicitudes de ningún tipo en Nic, además de 3 5 

eliminaciones anteriores; g) Que, actualmente el sitio 6 

www.pranzo.cl está siendo utilizado por esta parte según 7 

corresponde al giro comercial y clases de marcas en las que le 8 

son permitidas, usando el logo, colores y marcas comerciales 9 

concedidas; h) Que, por todo lo anterior, en el evento de 10 

otorgarse a la contraria el nombre de dominio en disputa, los 11 

clientes de Hesma Limitada podrían confundirse al no encontrar 12 

en el sitio www.pranzo.cl lo que ha sido habitual para los usuarios 13 

y clientes de esta parte. Actualmente se usa para publicar 14 

diariamente el menú del local Pranzo; i) Que, esta parte, al 15 

buscar en Google el vocablo “pranzo” – que en italiano significa 16 

almuerzo - encontró en la mayoría de las veces páginas 17 

relacionadas con el concepto “restorán, almuerzos, comidas”, 18 

cuestión que refuerza aún más el concepto utilizado en Chile por 19 

Hesma Limitada; j) En cuanto al derecho argumentó que, todo lo 20 

antes expuesto tiene concordancia con una interpretación 21 

sistemática o analógica sustentada en el principio “First Come 22 

First Served” que para este caso específico, cabe aplicarlo; k) 23 

Que, en apoyo de las argumentaciones ya mencionadas, 24 

acompañó los siguientes documentos:  k.1)Copia impresa 25 

emitida por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago que da 26 

cuenta de la inscripción de la sociedad Hesma Limitada en el 27 

Registro de Comercio; k.2) Copia impresa de la solicitud Nº 28 

772968 y del registro Nº 765662 de la marca comercial “pranzo” 29 

ante el Departamento de Propiedad Industrial, para clase 43; k.3) 30 
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Copias impresas de las páginas web www.pranzo.cl, 1 

www.pranzo.com y otras páginas aludidas al servicio que presta 2 

esta parte; k.4) Copia impresa de la página web 3 

www.menudehoy.cl, donde también aparecen los servicios de 4 

esta parte;     5 

6.- A su vez, la parte de Productos B y T Limitada, como 6 

segundo solicitante, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus 7 

pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio 8 

“pranzo.cl”, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que, “Pranzo” es 9 

una marca comercial explotada por la empresa B y T Alimentos 10 

Limitada, representada por Jaime Yavar Guzmán, para 11 

productos alimenticios de la empresa, a nivel nacional e 12 

internacional. Para esta marca se ha desarrollado bebidas y 13 

vinagres, para ser comercializados en Chile y el extranjero, ya 14 

que además está registrada en Perú y Colombia; b) Que, la 15 

empresa con el propósito de proyectar y potenciar los productos 16 

que explota, registró el sitio web “www.frugo.cl”, con la que se 17 

vinculaba automáticamente al ingresar a www.pranzo.cl. Así, 18 

durante el año 2001, contrataron los servicios profesionales de 19 

una empresa para que desarrollara la página web www.frugo.cl, 20 

con link directos de las marcas, de las cuales esta parte es titular, 21 

es decir: frugo, frugolim, frugo sport, pranzo, glup. Sin embargo la 22 

desaparición intempestiva en el mercado de la empresa 23 

encargada de la mantención de la página web y del 24 

seguimiento de nombres de dominio, impidió una oportuna 25 

reacción por parte de este solicitante para salvaguardar 26 

intereses de B y T Alimentos Limitada y sus dominios ya 27 

registrados; c) Que, Jaime Yavar Guzmán es socio mayoritario y 28 

representante legal de B y T Alimentos Limitada, que goza del 29 

beneficio de tener inscrita la palabra pranzo, bajo el Nº 592.323 – 30 
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desde el 15 de marzo de 2001 - como establecimiento industrial 1 

para la fabricación de todo tipo de productos, en las clases de 2 

la 1 a la 34 de manera correlativa. Además, de tenerla inscrita, 3 

bajo el Nº 608.295 para distinguir productos de las clases 29 y 30  4 

y, Nº 592.324 para productos de la clase 32, todas desde el año 5 

2001; d) Que, esta empresa ha tenido gran desarrollo comercial, 6 

contando con productos, logos, etiquetas, comercial de 7 

televisión, distribución; e) Que, esta parte no se opone de 8 

manera temeraria, a que el dominio en disputa sea asignado al 9 

primer solicitante, sino que por el contrario, tiene la convicción 10 

de tener un derecho preferente sobre el nombre de referido 11 

dominio, toda vez que esta parte ha demostrado el real interés 12 

de la explotación legítima de aquél, no sólo para los efectos de 13 

mantener actualizada su titularidad, sino que con el fin de 14 

proyectar aún más en el mercado de sus productos; f) Que en 15 

respaldo de sus pretensiones acompañó además a este tribunal 16 

para acreditar sus alegaciones, un CD y autoadhesivos, ambos 17 

referido a los distintivos, etiquetas y de más mecanismos 18 

publicitarios de la empresa;  19 

7.- Por resolución de fecha 15 de Enero de 2007, se tuvieron 20 

por presentadas las respectivas demandas y pretensiones, y se 21 

dio traslado a las respectivas partes para contestarlas o 22 

rebatirlas, lo que así ocurrió por ambas partes. El primer 23 

solicitante señaló lo siguiente: a) Que, el argumento de la 24 

contraria respecto a que la desaparición repentina de su 25 

proveedor de páginas web le impidió inscribir oportunamente el 26 

dominio “pranzo.cl”, no es efectivo, ya que el contacto 27 

administrativo que figuraba es el señor Yavar (y no el proveedor 28 

contratado) y, que todos los mensajes y avisos de eliminación 29 

enviados por Nic Chile – seguramente  - llegaron a su correo y al 30 
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correo del contacto técnico; b) Que, el nombre de dominio 1 

“pranzo.cl” estuvo casi 2 años libre desde su eliminación en el 2 

año 2004, momento en que el segundo solicitante pudo 3 

inscribirlo nuevamente. A mayor abundamiento, la contraria 4 

indica que el sitio fue utilizado como link hacia “frugo.cl”, 5 

demostrando entonces que, nunca ha promocionado sus 6 

productos marca pranzo en el sitio “pranzo.cl”; c) Que, tanto los 7 

sitios “frugo.cl” como “byt.cl” – de propiedad del segundo 8 

solicitante no muestran - ni por los productos, ni servicios - 9 

referencia alguna sobre productos “pranzo”, al menos no 10 

visiblemente. Ello, hace pensar que si bien la contraria tiene 11 

productos de mucho prestigio y publicidad, no requiere como 12 

plataforma el dominio en disputa, además de usar otros 13 

dominios para promocionarlos, tal como se desprende de sus 14 

argumentaciones. En cambio, el sitio web de esta parte, es 15 

actualizado diariamente con menús del negocio, siendo casi el 16 

único medio de publicidad para Hesma Limitada; d) Que esta 17 

parte cree tener un mejor derecho por ser el primer solicitante y 18 

demostrar el adecuado uso que da un valor mayor al sitio, que 19 

ha demostrado la buena fe, manifestando un interés real en 20 

forma permanente y no como link hacia otro sitio; e) Que, esta 21 

parte tiene el respaldo de varios fallos arbitrales sobre casos 22 

similares en cuanto la igualdad de derechos legales sobre la 23 

marca.  24 

8.-  A su turno, el segundo solicitante argumento lo siguiente: a) 25 

Que, el segundo solicitante también tiene registrada la marca 26 

“pranzo”, y ésta rola en clases diferentes. En este sentido, la 27 

diferencia entre ambas radica en que la marca de esta parte 28 

data de varios años antes, por lo que en este sentido la 29 

preferencia beneficiaría a Productos B y T Limitada; b) Que, por 30 



 
 

 7

 

el hecho de no encontrar – el primer solicitante – productos con 1 

la marca “pranzo”, no significa que dicha búsqueda sea 2 

acuciosa, toda vez que el jugo “pranzo” tiene una reconocida 3 

presencia en el mercado desde ya hace varios años; c) Que, al 4 

ser un hecho público y notorio el costo que tiene el desarrollo y la 5 

publicidad en los medios televisivos es inconveniente 6 

comercialmente desarrollar y elaborar si no se tiene elaborado 7 

actualmente el producto al que se hace publicidad. Esto tiene 8 

armonía con los distintivos, etiquetas y demás mecanismos 9 

publicitarios que posee esta parte y que de hecho acompañó 10 

dentro de su oportunidad procesal; d) Que, queda acreditada la 11 

real existencia y comercialización del producto, con la 12 

consecuente utilización de la marca por parte de Productos B y T 13 

Limitada; e) Que, esta parte hace suya el texto acompañado 14 

por la contraria respecto de la tesis de “un mejor derecho” 15 

porque, por el simple hecho de mantener vigente el litigio sobre 16 

el referido dominio “pranzo.cl” implica necesariamente que la 17 

decisión final respecto de quien es titular del nombre en dominio 18 

radica en el análisis de los medios probatorios que esta parte ha 19 

realizado en autos arbitrales; f) Que, ha demostrado el uso de la 20 

marca “pranzo” desde ya varios años y antes del uso por la 21 

contraria, en clases diferentes. En el mismo sentido, señala que 22 

dicho uso ha sido de manera pública, continua e ininterrumpida 23 

desde su otorgamiento;  24 

9.- Por resolución de fecha 26 de Enero de 2007, se tuvo por 25 

evacuado el traslado respecto de las pretensiones o 26 

aseveraciones de ambas partes y, en consideración de las reglas 27 

del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben 28 

acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios 29 

probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho 30 
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ocurrió, se omitió recibir la causa a prueba, y se resolvió 1 

derechamente citar a las partes a oír sentencia;    2 

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: 3 

10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro 4 

la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor 5 

derecho sobre el nombre de dominio “pranzo.cl”, basado por 6 

una parte en que Hesma Limitada planteó primero la solicitud 7 

vigente del nombre de dominio “pranzo”, y en que también es 8 

titular de la marca comercial “pranzo”, para distinguir servicios 9 

de la clase 43; y por parte de Productos B y T Limitada, basado 10 

en ser titular también de la marca comercial “pranzo”, para 11 

distinguir productos de las clases 29, 30 y 32, así como también 12 

Establecimiento Industrial de toda clase de productos; 13 

11.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la 14 

presente causa los siguientes: 15 

a) Que habiendo sido legalmente emplazadas ambas partes, 16 

estas han demostrado un interés legítimo en la presente causa, 17 

apersonándose en la misma, y haciendo valer oportunamente 18 

sus derechos en las distintas etapas procesales; 19 

b) Que en armonía con lo expuesto en la letra anterior, ambas 20 

partes han hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, 21 

fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, por 22 

lo que debe descartarse cualquier consideración o intención de 23 

apropiación de un signo ajeno;  24 

12.- En efecto, ambas partes han confirmado y respaldado 25 

tener un legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de 26 

dominio “pranzo.cl”, fundado esencialmente en un uso previo, y 27 

en formas de protección jurídica y transmisión al público, ie. uso 28 

como nombre o signo identificatorio, o por su registro como 29 

marca comercial; 30 
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13.- Que corrobora el criterio expuesto en el numero anterior, el 1 

hecho de que ambas partes pretenden usar legítimamente el 2 

término “pranzo” como identificador, como signo distintivo, 3 

marcador, localizador o dirección IP en relación con los 4 

productos y/o servicios que prestan, independientemente de su 5 

calidad de titulares de la marca comercial; 6 

14.- Por ello, en una primer instancia este Arbitro concluye que 7 

ninguna de las partes está de mala fe en su solicitud, ni pretende 8 

inducir a engaño con el uso del tantas veces referido nombre de 9 

dominio; 10 

15.- Ciertamente, el principio de “first come, first served” actúa 11 

como verbo rector para resolver conflictos por la asignación de 12 

nombres de dominio, ya que si bien no es una regla imperiosa o 13 

preponderante, la misma resulta ser de común aplicación en 14 

aquellos conflictos o litigios en que las partes se encuentran en 15 

igualdad de condiciones. Este principio se ampara en la buena 16 

fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de 17 

dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el 18 

mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, 19 

o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; 20 

16.- Que precisamente es la última situación expuesta la que a 21 

juicio de este Árbitro cabe en este caso. Ambas partes han 22 

acreditado tener, de buena fe, legítimos derechos sobre la 23 

expresión “pranzo”, sea bajo sus distintas formas de protección 24 

jurídica (registro marca comercial) o en sus distintas formas de 25 

transmisión y publicidad al público por su uso;   26 

17.- Por ello también es que la tesis del “mejor derecho” que se 27 

invoca, a juicio de este Árbitro se invalida, en virtud de los 28 

antecedentes y medios de prueba acompañados por las partes, 29 

que demuestran que “ambas” legítimamente han usado y 30 
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detentan derechos (marcas comerciales) sobre el tantas veces 1 

referido nombre de dominio. Un mejor derecho, nacería en el 2 

caso que fuera el segundo solicitante quién acreditara una 3 

preeminencia sobre el nombre de dominio, más no así cuando 4 

ambas partes involucradas en el conflicto son las que lo 5 

detentan, según se ha hecho ver;  6 

18.- Que en consecuencia, este Árbitro hace suyo la regla de 7 

que existiendo una equivalencia o paridad de condiciones entre 8 

todas las solicitudes en conflictos, el principio de “first come, first 9 

served” resulta aplicable para resolver un conflicto sobre 10 

asignación de nombre de dominio, por un asunto de certeza 11 

jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en 12 

nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia; 13 

19.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las 14 

facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe 15 

ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto 16 

debe resolver en el sentido de la prudencia y la equidad le 17 

indiquen, y las normas aprobadas por las partes que se rige este 18 

juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que 19 

este Árbitro ha valorado las pretensiones del primer solicitante, 20 

creándose la convicción absoluta de que a este último 21 

corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio 22 

“pranzo.cl”; 23 

Y visto además, las facultades que el sentenciador le confieren el 24 

Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del 25 

Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de 26 

Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en 27 

el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las 28 

normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo 29 

dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico 30 
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de Tribunales. 1 

RESUELVO: 2 

1.- Asignar el nombre de dominio “pranzo.cl” a la parte de 3 

Hesma Limitada. Recházase la solicitud presentada por el 4 

segundo solicitante, esto es, Productos B y T Limitada. 5 

2.-  Que en uso de las facultades que competen a este Juez 6 

Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las 7 

mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados 8 

en el proceso. 9 

3.-  Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, 10 

sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por 11 

correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo 12 

soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile 13 

para su archivo. 14 

4.-  Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de 15 

Procedimiento Civil, firman las partes la sentencia en autorización 16 

de la misma los testigos que más abajo se indican. 17 

 18 

 19 

 20 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir 21 

Balmaceda. 22 

 23 

 24 

 25 

Dora Yañez Terán    Carmen Gloria García M. 26 

C.I Nº 13.688.508-1         C.I Nº 11.708.049-8 27 

 28 

 29 
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