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En Santiago de Chile, a veintiséis de diciembre del año dos mil seis.- 
   

Vistos:  

Y teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de 

Procedimiento de fojas 9 y 10 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del 

Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, 

sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose 

citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente 

sentencia, 
 

Parte Expositiva: 
 

Primero: Por Oficio de fecha 25 de julio de 2006, el Departamento de Ciencias 

de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito 

Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre 

de dominio “PRESTOTEL.CL”, surgido entre doña Paulina Beatriz Jaque 

Ramírez, ignoro profesión u oficio, domiciliada en Avenida Providencia Nº 

1081, ciudad de Santiago y Distribución  y Servicio D & S S.A., sociedad de 

giro comercial, domiciliada en Presidente Eduardo Frei Montalva Nº 8301, 

comuna de Quilicura, Santiago, representada en este juicio por Estudio Jurídico 

Silva & Compañía, con  domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago. 

Que por resolución de fecha 27 de julio de 2006 el suscrito aceptó el cargo y 

juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a 

comparendo para fijar las Bases del  Procedimiento Arbitral según consta a 

fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 7  de 

agosto de 2006, a las 11.30 horas, con la asistencia sólo de la parte  

Distribución  y Servicio D & S S.A. y en rebeldía de doña  Paulina Beatriz Jaque 

Ramírez, según consta a fojas  9 y 10   de autos. 
 

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en el presente juicio arbitral 

doña Paulina Beatriz Jaque Ramírez, primer solicitante del nombre de dominio 

“PRESTOTEL.CL” y Distribución  y Servicio D & S S.A., demandante u opositor 

de autos. 

 

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la 

pretensión de  Distribución y Servicio D & S S.A.: 

La parte  demandante de autos Distribución  y Servicio D & S S.A.,  funda su 

demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de 

dominio “PRESTOTEL.CL” a doña Paulina Beatriz Jaque Ramírez  e invoca los 

siguientes fundamentos: 

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda 

de fojas 11, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la 

pretensión del primer solicitante doña Paulina Beatriz Jaque Ramírez: 

Señala que la demandada solicitó el nombre de dominio “PRESTOTEL.CL” y 

que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el 

funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, Distribución  y Servicio 

D & S S.A., solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de 

mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación 

del Juez Arbitro por NIC Chile. 

2.- Antecedentes de Derecho:  

A) Como primer argumento jurídico, Distribución  y Servicio D & S S.A.,  

realiza un descripción de la Red Internet y su funcionamiento y solicita 

que este caso sea evaluado “mas allá de la tentación de aplicar 

simplistamente el principio “FIRST COME FIRST SERVED”, que en 

muchos casos involucra una profunda injusticia”, agrega que 



 

el concepto “PRESTO” forma parte de una lista de marcas registradas, 

que incluyen dicho término y cita al efecto la marca comercial “PRESTO 

TELECOM”, inscrita en las clases 35, 38 y 42, con lo que ha buscado 

proteger sus activos marcarios en forma principal, en lo que respecta a 

la expresión “PRESTO” Y “PRESTO TELECOM”. 

Señala que en caso de autos, el dominio “TEL” es una abreviación  

“TELECOM”, seguidamente formula la pregunta de ¿si es justo que un 

tercero se aproveche del prestigio ganado por otro? Y si ¿favorece una 

saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una 

empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?. 

Agrega que el nombre de dominio “PRESTOTEL.CL”, se identifica 

inequívocamente con la empresa demandante y sus marcas comerciales 

“PRESTO”  y “PRESTO TELECOM”, por lo que la sola confundibilidad 

de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en 

cuestión sea asignado a la parte demandante, y cita el artículo 14 del 

Reglamento NIC Chile, que señala: “Será de responsabilidad exclusiva 

del solicitante que su inscripción no contraríe  las normas vigentes sobre 

abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética 

mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por 

terceros”; asimismo, cita el artículo 22 del Reglamento indicado, el que si 

bien se refiere a la revocación del nombre de dominio, su espíritu apunta 

al principio de protección del tercero que es titular de una marca 

comercial idéntica o engañosamente similar respecto del nombre de 

dominio que se pretende revocar. 

Argumenta que si se asigna el nombre de dominio en disputa a la primer 

solicitante, se produciría  un importante atentado a la “identidad 

comercial” de la parte demandante, diluyéndose su imagen comercial o 

marcaria, causándose confusión  en los consumidores, ya que existiría 

una duda plausible respecto de la procedencia empresarial de los 

productos o servicios que pretenda distinguir la primer solicitante  con el 

concepto “PRSTOTEL.CL”, dado que lo identificarían con la empresa 

demandante. 

Concluye solicitando que conforme a “buena fe, interés legitimo, marcas, 

presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales 

consolidados, todos son elementos que perfilan a mi mandante como 

titular de un “mejor derecho” para optar al dominio en cuestión” y que por 

lo señalado debe asignarse el nombre de dominio en disputa.         

Con fecha 29 de agosto de 2006 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda 

arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a doña Paulina 

Beatriz Jaque Ramírez, por el plazo de 15 días hábiles para su contestación y 

tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, 

notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha. 

La parte demandada con fecha 21 de septiembre de 2006, presentó escrito de 

contestación de demanda y acompañó documentos, como medios de prueba, 

la que fue proveída con fecha 29 de septiembre de 2006 y debidamente 

notificada a las partes por correo electrónico, según consta a fojas 49.  

La parte demandada invocó los siguientes antecedentes en su escrito de fojas 

30: 

A) Solicita el rechazo de la pretensión de la demandante Distribución y 

Servicio D & S S.A, por resultar absolutamente injustificados los 

fundamentos esgrimidos por su defensa legal. 

B) Señala que de su escrito de demanda se desprende que solamente D 

& S tiene exclusividad de uso del nombre “PRESTO”, desconociendo 

sin embargo el legítimo derecho a usar de un concepto en términos 

mas amplios y en otras categorías de actividad o en ámbitos que no 



 

la solicitante y que debió haber previsto estas situaciones y protegido 

con anterioridad su exclusivo nombre. Señala que su actividad por 

años ha estado ligada al área  de las telecomunicaciones y que 

legítimamente solicitó la inscripción de un nombre que reflejaba el tipo 

de actividad que ofrece y que por el hecho de llevar palabras 

asociadas a otra empresa no dedicada al área de las 

telecomunicaciones, pero obviamente de mayor presencia en el 

mercado, ésta se sienta amenazada  sólo por un supuesto 

aprovechamiento sin reconocer la facultad para solicitar el nombre, y 

que no se ha probado engaño ni mala fe. 

La demandada acompañó  a su demanda los siguientes documentos: 

Copia de escritura pública de fecha 1 de octubre de 1997 de la 

sociedad “Lujan Rent a Car Limitada”, del giro de su nombre, en la que 

figura como socia; copia de dominio www.lujan.cl y  copia de escritura 

pública de fecha 23 de enero de 2006, en la que la demandada figura 

como Director en Sesión de Directorio de “Servicio de Comunicaciones 

e Informática S.A.” y una carpeta de “Lujan TELECOM”  www.lujancl. 

Con fecha 3 de octubre de 2006, la parte demandante presentó un 

escrito en el que hace presente que  la parte demandada está 

utilizando el nombre de dominio  www. PRESTOTEL.CL, para 

“promover una “nueva tarjeta de prepago”, en circunstancias de que la 

demandante D & S S.A. ha puesto en el mercado de compras de 

bienes la tarjeta de crédito “PRESTO”; y solicita que se imprima el 

“home page” ubicado en URL http://www.prestotel.cl. Este escrito fue 

proveído con fecha 2 de noviembre de 2006, ordenándose agregar 

copia impresa del sitio de Internet http://www.prestotel.cl al proceso, la 

que rola a fojas 69 de autos. 

Parte Considerativa:  

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al 

fallo: 

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en 

determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio 

“PRESTOTEL.CL”, esto es sí a doña Paulina Beatriz Jaque Ramírez, primer 

solicitante de autos, o a   Distribución  y Servicio D & S S.A., segundo 

solicitante y demandante. 

2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas 

y argumentos de hecho y de derecho invocadas por la parte demandante y 

demandada, en sus escritos de fojas 11 y 30, respectivamente, considera que 

la litis no puede ser resulta por la simple aplicación al caso de autos, del 

principio procedimental de asignación de nombres de dominio: “first come first 

served”.  

3°  Que la parte demandante ha invocado en el caso su b iudice ser titular de un 

mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa 

“PRESTOTEL.CL”, citando al efecto que es titular de la marca comercial 

“PRESTO”, que tiene inscritas en las clases 35, 36, 38 y 39,  y “PRESTO 

TELECOM”  en las clases 35, 38  y 42, hecho que no ha sido controvertido en 

el litigio. 

Asimismo, argumenta que de asignarse el nombre de dominio en disputa a la 

primer solicitante doña Paulina Beatriz Jaque Ramírez, se produciría error y  

confusión en los consumidores, ya que éstos pensarían de que se trata de un 

nombre de dominio asociado a la demandante y por lo tanto se induciría a error 

en cuanto a la identidad empresarial del prestador de bienes y servicios que allí 

se ofrezcan al público consumidor. 

4º Que es un hecho notorio a nivel de usuarios de establecimientos 

comerciales de “supermercados”, a nivel nacional, que la demandante 



 

“PRESTO” de manera destacada y relevante y precisamente da inicio al 

nombre de dominio en disputa, con lo que se puede concluir que existe una 

identidad conceptual entre la marca comercial de la parte oponente y el nombre 

de dominio solicitado. 

5º Que, en opinión de este sentenciador, si se asigna el nombre de dominio en 

disputa “PRESTOTEL.CL”, el que actualmente es utilizado en el homepage 

ubicado en URL http://www.prestotel.cl, en la que se lee :”PRESTOTEL LA 

NUEVA TARJETA DE PREPAGO DE CHILE LA MAS COPMPLETA  SOLO LE 

FALTA HABLAR TEL 555 555 5555”, y que rola en copia a fojas 52 y 53 de 

autos, se puede prestar  para inducir a los consumidores a error, engaño o 

confusión, acerca de la identidad empresarial del oferente de la “tarjeta”, con la 

empresa D & S S.A., que explota los supermercados “LEADER” y su tarjeta de 

crédito “PRESTO”, razón por la cual en aras a la transparencia  e información 

veraz que debe existir en el mercado de bienes y servicios en cuanto a la 

identidad de los oferentes, especialmente en resguardo de los consumidores, 

corresponde asignar el nombre de dominio en disputa PRESTOTEL.CL, a la 

parte demandante Distribución  y Servicio D & S S.A.. todo ello con el objeto de 

evitar los conflictos subsiguientes. 

Parte Resolutiva: 

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia 

y equidad  y a los principios de la tutela de la identidad comercial de los 

agentes económicos y de transparencia que debe informar el mercado de los 

servicios, se acoge la demanda de asignación del nombre de dominio 

“PRESTOTEL.CL”, de fojas 11 y se ordena su asignación a Distribución  y 

Servicio D & S S.A. 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia 

de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 3 de 

autos. 

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC 

Chile, de igual forma.    

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se 

designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a doña 

Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes 

firman conjuntamente con el suscrito. 

 

 

 

 
Óscar Andrés Torres Zagal 
Abogado  
Juez Árbitro Arbitrador 

  Francisco José Aguayo Bahamondes 

   

 

 

 

 

 

Cecilia Alcaine Abrigo 

 

 

 

 

 

 


