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En Santiago de Chile a 6 de noviembre de 2008.- 

 

VISTOS  

 

I.- PARTE EXPOSITIVA. 

 

I.1.-  Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por oficio OFO9241 de fecha 28 de julio de 2008 me notificó de la 

designación  como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la 

inscripción del nombre de dominio “puntoclaro.cl”, designación que acepté 

con fecha 31 de julio de 2008, y que fue notificada a las partes por carta 

certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

  

I.2.-  Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) Doña Francisca Javiera Silva García-Huidobro, 

Rut 8.869.700-6,  con domicilio en ésta ciudad, Av. Manuel Guzmán 

Maturana 1600 casa 10 de la comuna de Lo Barnechea, correo electrónico 

javierasilvagarcia@hotmail.com; 2) Administradora de Marcas RD, S de R.L. 

de C.V. representada por Albagli Zaliasnik Limitada, Rut 78.141.380-1., y 

específicamente por el abogado don Rafael Pastor Besoain, con domicilio en 

esta ciudad, Miraflores 130 piso 25 de la comuna de Santiago, correo 

electrónico dominios@az.cl.  

  

I.3.- Objeto del arbitraje. 

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio 

“puntoclaro.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas. 
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I.4.- Procedimiento.- 

Que a fojas 22 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que 

constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la 

tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes. 

 

I.5.-    Planteamientos.- 

 

I.5.1.-  Planteamientos de doña Francisca Javiera Silva García-Huidobro. 

Consta a fojas 85 de autos, que doña Francisca Javiera Silva García-Huidobro 

presentó escrito de planteamientos, señalando que solicitó el dominio para un futuro 

proyecto que consiste en desarrollar una página web en que tanto ciudadanos chilenos 

como turistas extranjeros, encontraran mapas de las diferentes comunas de la ciudad 

de Santiago, en los cuales se destacaran puntos claros dentro de ellos para el 

encuentro entre 2 o más personas. Agrega que en estos puntos, que serán estratégicos, 

tanto por su ubicación, facilidad de acceder a ellos y con puntos de interés en sus 

cercanías, tendrán información de los centros comerciales, galerías, museos, 

cafeterías, restaurantes, todos estos como puntos de interés para ser visitados.  Señala 

que es un proyecto que se encuentra en una fase inicial de estudio y su factibilidad de 

acuerdo al interés que puede existir tanto de la empresa privada como también de los 

municipios involucrados. 

 

I.5.2 Planteamientos de  Administradora de Marcas RD, S de R.L. de C.V. 

representada por Albagli Zaliasnik Limitada. 

Consta a fojas 84 de autos que don Rafael Pastor Besoain en representación de 

Administradora de Marcas RD, S de R.L. de C.V. presentó escrito de planteamientos, 

fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que su 

representada es una subsidiaria indirecta de la empresa Mexicana AMERICA 

MOVIL, SA de C.V., quien es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones 
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para celulares en México, y otorga servicios en otros países, como Guatemala, Ecuador, 

Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y España.  Agrega 

que la empresa subsidiaria que representa es controlada por el magnate mexicano Carlos 

Slim, quien posee el dominio sobre la empresa Telmex y de su filial América Móvil. 

El hecho más relevante es que el grupo AMERICA MOVIL, ha creado la marca 

CLARO, con el objeto de ingresar gradualmente bajo una sola bandera al mercado 

latinoamericano, en la actualidad ya se encuentra utilizando dicho marca comercial en 

Chile, Brasil, Perú, Honduras, Guatemala, y El Salvador, y pretende continuar 

expandiendo su cobertura.  Es a consecuencia de este contexto de dinamismo 

comercial impulsado por el grupo económico del cual es parte su mandante, que el 

término CLARO ha cobrado gran fama y notoriedad a nivel latinoamericano. Señala 

que, no cabe duda que cualquier persona que reside en Chile, o en los mercados antes 

mencionados, al escuchar el término CLARO, lo va a relacionar especialmente con su 

cliente.  Por otra parte, señala que su mandante es titular de las siguientes solicitudes 

y registros marcarios en Chile que incluyen el término CLARO: Claro, , Puntos 

Claros, Claro Puntos, Portal Claro, Claro Wap, Claro Siga-Me, Claro On-Line, Claro 

PCS, Círculo Claro, Claro Empresas, Pasatiempo Claro, Servicios Móviles de Datos 

Claro, Claro Directo, Directote Claro, Buzón Inteligente Empresarial Claro, Claro 

Duo, Claro Fácil y Rápido, Roaming Automático Claro, Mensajes Multimedia Claro, 

Claro Chip, Territorio Claro, Foto Claro, Claro Que Tienes Más, Roaming Universal 

Claro, Todo Chile es Territorio Claro, Claro Móvil TV, Movil TV Claro, Ideas Claro, 

Claro Ideas, Claro Datum, Claro Chip, Recarga Claro , Móvil Net Claro, Ideas Claro 

Directo, Móvil Datos Claro, Servicios Móviles de Datos Claro, Pasatiempo Claro, 

Oficina Móvil Claro, Amigo Claro, Mi Primer Claro, Claro Carrier.  Además, señala 

que su representado es titular de los siguientes nombres de dominio: Puntosclaro.cl, 

claroempresas.cl, claroenlinea.cl, claromms.cl, claromundo.cl, claronline.cl, 

clarotienda.cl, fotoclaro.cl, mmsclaro.cl, tiendaclaro.cl, telcel.cl, clarochile.cl, 

chileclaro.cl, ideasclaro.cl, claroideas.cl, datumclaro.cl, clarodatum.cl, amigoclaro.cl, 
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claromoviles.cl, claromobile.cl, claromovil.cl, pasatiempoclaro.cl, circulorojoclaro.cl, 

recargasclaro.cl, claropcs.cl, clarocomunicaciones.cl, claró.cl, clarotelefoniamovil.cl, 

claroclub.cl, claro.cl, claonline.cl, tiempoclaro.cl. 

 

Agrega que lo anterior demuestra las reales intenciones de su representada en proteger 

ampliamente sendas marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término 

CLARO, lo anterior toma aún más fuerza para el caso de autos dado que su cliente es 

titular de una serie de marcas correspondientes a los términos CLARO PUNTOS y 

PUNTOS CLARO, como también su titularidad sobre el dominio PUNTOSCLARO.CL, 

pedida con anterioridad a la solicitud  de autos,  lo que deja en evidencia que la existencia 

de un dominio PUNTOCLARO.CL no puede dejar de relacionarse directamente con las 

marcas de su representada, sus dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que 

posee en el mercado, hecho indudable e indesmentible entre los consumidores. Agrega 

que tanto los registros marcarios como los nombres de dominio individualizados 

precedentemente forman parte de una altamente renombrada familia de productos o 

servicios relacionados, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier 

usuario de la red de Internet, pueden caer preso de errores y confusiones respecto al 

origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva 

mediante el nombre de dominio en disputa.  Señala que respecto a las similitudes 

existentes entre el dominio pedido y de los cuales es titular su mandante, como asimismo, 

de sus marcas comerciales, sólo cabe manifestar que debido a la inmensa campaña de 

publicidad que esta realizando su mandante en Chile y en otros países, no cabe duda que 

los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio 

PUNTOCLARO.CL, esta relacionado con su representado, puesto que el mismo es 

idéntico tanto a una serie de marcas de su mandante, como a un nombre de dominio 

registrado con anterioridad, como es PUNTOSCLARO.CL, por lo anterior los usuarios 

deducirán que se trata de uno más de los tantos dominios de su cliente o una extensión de 

su campaña de marketing. Agrega que, lo anterior es de enorme importancia, por cuanto 
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su representada tiene un prestigio que guardar, el que pudiera ser desacreditado  por el 

uso que haga la contraria del nombre de dominio en disputa, lo que invalida los derechos 

de su representada y el de los cibernautas. En relación a los antecedentes de derecho, cita 

el criterio de “Marcas comerciales y  relación con los nombres de dominio” , es decir, el 

principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas 

comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de 

nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las 

solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio.  Agrega que, su  

representada es titular de una “familia de marcas comerciales y nombres de dominio” que 

comprenden el elemento identificador común CLARO, es por ello, que a este respecto 

debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres 

de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada 

por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos 

conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en 

cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de 

dominios si el nombre de dominio otorgado es “idéntico o confusamente similar a una 

marca de productos  o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. 

También cita el  Criterio de la Fama y  Notoriedad del signo pedido, señalando que la 

marca CLARO como especie de propiedad a nombre de su cliente, que es plenamente 

amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de 

la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19039 sobre 

Propiedad Industrial, es ampliamente reconocida en el mundo de la telefonía inalámbrica. 

Agrega que es aplicable la Sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón 

Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, 

dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se asignó el dominio al demandante 

THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto, en conformidad a los antecedentes 

acompañados, se logró demostrar la fama y notoriedad de sendos marcas comerciales de 

dicha empresa bancaria, que incluyen el término SCOTIA. También cita las sentencias de 
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dictadas por el árbitro Ruperto Pinochet Olave, en relación al conflicto sobre asignación 

del dominio TIEMPOCLARO.CL, dictada con fecha 4 de diciembre de 2006 y la dictada 

por el juez árbitro Christian Ernst Suarez, en relación al conflicto sobre asignación del 

dominio CLAROONLINE.CL en ambas se asignaron los dominios a su mandante, por 

cuanto, en conformidad a los antecedentes acompañados, se logró demostrar la fama y 

notoriedad de sendas marcas comerciales de su mandante, que incluyen el término 

CLARO. Concluye que se hace imperativo la aplicación de este criterio, por cuanto de 

otra manera se estarían violando los derechos generales de nuestra legislación, que con 

toda lógica “hace prevalecer derechos previamente constituidos por terceros, por sobre la 

circunstancia de que un tercero solicite primero un dominio”.  Por otra parte, argumenta 

“Atentado a la Competencia Leal – Mala Fe”, señalando que la conducta tendiente a 

apropiarse de un identificador dentro de la red, que es idéntico a una marca comercial 

ajena debe catalogarse como contraria a la buena fe, puesto que la misma consiste en la 

utilización de un identificador que resulta ser más que una copia exacta de una marca 

comercial registrada a nombre ajeno.   Hace presente que de no revocarse el nombre de 

dominio en disputa, su cliente podría verse expuesto a un daño real en su patrimonio, por 

cuanto FRANCISCA JAVIERA SILVA GARCIA HUIDOBRO podría menoscabar la 

calidad de los servicios y productos que protege la marca CLARO, que ha logrado 

desarrollar su mandante en el transcurso del tiempo, y que ofrece actualmente en el 

mercado.  El riesgo antes mencionado es conocido en doctrina se conoce como “Dilución 

de Marca o Imagen Comercial”, que comienza en la mente de los consumidores, y genera 

un daño imperceptible. La dilución de marca o nombre comercial ha sido definida como 

“una infección que, si la dejas expandirse, destruirá inevitablemente el valor comercial de 

una marca” (Mortellito v. Nina, 1972); otra es “un cáncer que crece alimentándose de la 

reputación de una marca ya establecida” (Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades 

Inc., 1977).  Finalmente cita el “Criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo”, 

señalando que las marcas y nombres de dominio CLARO y PUNTOS CLARO, muy 

equivalentes a PUNTOCLARO.CL, son una expresión de fantasía, creadas y 
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desarrolladas por su mandante, a la cual les ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si 

se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.  Existe un 

prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que la designación del 

nombre de dominio en disputa, podría causar un daño irreparable a su representada, pero 

lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores.   Para 

acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los 

siguientes documentos: Copia de sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón 

Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, 

dictada con fecha 27 de agosto del año 2004; Copias simples de los certificados de 

registro, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial a nombre de mi mandante, 

que corresponden a la marca CLARO, como asimismo otros signos registrados que 

poseen el término CLARO, en distintas clases, como PORTAL CLARO, CLARO 

EMPRESA, CIRCULO CLARO, CLARO WAP, CLARO ONLINE, entre otros; Un 

legajo compuesto por sendas fotos de distintas letreros de publicidad correspondiente a la 

marca de mi mandante CLARO, que están repartidos por todo Santiago. Estos se 

encuentran en gigantografías, micros, paraderos de micro, en calles, y en edificios; Copia 

de sentencia dictada por el árbitro  Ruperto Pinochet Olave, en relación al conflicto sobre 

asignación del dominio TIEMPOCLARO.CL, dictada con fecha 4 de diciembre de 2006; 

Copia de página Web de su mandante www.clarochile.cl.  

 

I.6 Etapa de Respuestas.- 

 

I.6.1 Respuesta de doña Francisca Javiera Silva García-Huidobro. 

Consta a fojas 85 que doña Francisca Javiera Silva García-Huidobro evacuó el traslado a 

los planteamientos de Administradora de Marcas RD, S DE RL DE C.V.,   señalando que 

la similitud que pueda existir entre puntosclaro y punto claro no es tal ya que 

conceptualmente apuntan a ideas distintas, y explica que “puntos” como es puntosclaro.cl 

se asocia al cúmulo de puntos que se van obteniendo por el uso de celular que finalmente 
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son canjeables por diferentes productos, y señala que éste concepto de acumular puntos es 

usado por muchas empresas. En cambio, puntoclaro se asocia rápidamente a un lugar 

específico.  Agrega que más confusión podría producirse para el consumidor la actual 

existencia de claro.cl que pertenece a Claro y Cía. o claro.com que es una empresa 

dedicada a las inversiones en metales preciosos.  Finadamente señala que jamás ha 

existido la intención de engañar o defraudar a los consumidores, y que de mala fe no se ha 

actuado en momento alguno.   

  

1.6.2 Respuesta de  Administradora de Marcas RD, S de R.L. de C.V. representada por 

Albagli Zaliasnik Limitada. 

La parte Administradora de Marcas RD, S de R.L. de C.V. representada por Albagli 

Zaliasnik Limitada no evacuó respuesta los planteamientos de su contraparte. 

  

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.- 

A fojas 89 de autos, con fecha 14 de octubre de2008 no existiendo diligencias pendientes, 

se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta 

certificada.- 

 

II PARTE CONSIDERATIVA. 

 

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Francisca Javiera Silva García-

Huidobro con fecha 26 de marzo de 2008 solicitó el nombre de dominio “puntoclaro.cl”.   

También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Administradora de Marcas RD, S 

de R.L. de C.V. representada por Albagli Zaliasnik Limitada lo solicitó con fecha 18 de 

abril de 2008.- 

 

II.2 Que doña Francisca Javiera Silva García-Huidobro fundamentó su mejor derecho 

para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en un futuro proyecto que 
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consiste en desarrollar una página web donde se encontraran mapas de las diferentes 

comunas de la ciudad de Santiago, en los cuales se destacaran puntos claros dentro de 

ellos para el encuentro entre 2 o más personas, que serán estratégicos, tanto por su 

ubicación, facilidad de acceder a ellos y con puntos de interés en sus cercanías, tendrán 

información de los centros comerciales, galerías, museos, cafeterías, restaurantes, todos 

estos como puntos de interés para ser visitados.  Señala que es un proyecto que se 

encuentra en una fase inicial de estudio y su factibilidad de acuerdo al interés que puede 

existir tanto de la empresa privada como también de los municipios involucrados. 

 

II.3 Que Administradora de Marcas RD, S de R.L. de C.V. representada por Albagli 

Zaliasnik Limitada fundamentó su mejor derecho en que su representada es una subsidiaria 

indirecta de la empresa Mexicana AMERICA MOVIL, SA de C.V., que  ha creado la marca 

CLARO, con el objeto de ingresar gradualmente bajo una sola bandera al mercado 

latinoamericano, término CLARO que ha cobrado gran fama y notoriedad a nivel 

latinoamericano. Además es titular de un sinnúmero de registros marcarios en Chile que 

incluyen el término CLARO, como  Claro, , Puntos Claros, Claro Puntos, Puntos Claros, 

entre otros. Además, es titular de numerosos nombres de dominio, entre ellos, 

Puntosclaro.cl, claroempresas.cl. 

Agrega que tanto los registros marcarios como los nombres de dominio individualizados 

precedentemente forman parte de una altamente renombrada  FAMILIA DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS, que debe ser protegida con mayor 

celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pueden caer preso de errores y 

confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información 

que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa. En relación a los 

antecedentes de derecho, cita el criterio de “Marcas comerciales y  relación con los 

nombres de dominio” ; cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos 

de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") 

desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la 
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resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros 

marcarios del signo en cuestión; cita el  Criterio de la Fama y  Notoriedad del signo 

pedido, señalando que la marca CLARO como especie de propiedad a nombre de su 

cliente, que es plenamente amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 

número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, 

por la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial, es ampliamente reconocida en el mundo de 

la telefonía inalámbrica; argumenta “Atentado a la Competencia Leal – Mala Fe”, hace 

presente que de no revocarse el nombre de dominio en disputa, su cliente podría verse 

expuesto a un daño real en su patrimonio, por cuanto podría menoscabar la calidad de los 

servicios y productos que protege la marca CLARO, que ha logrado desarrollar en el 

transcurso del tiempo, y que ofrece actualmente en el mercado.  El riesgo antes 

mencionado es conocido en doctrina se conoce como “Dilución de Marca o Imagen 

Comercial”. Cita el “Criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo”, señalando 

que las marcas y nombres de dominio CLARO y PUNTOS CLARO, muy equivalentes a 

PUNTOCLARO.CL, son una expresión de fantasía, creadas y desarrolladas por él, a la 

cual les ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía 

confusión entre los usuarios de Internet.  

 

II.4 Que debe considerarse, que Administradora de Marcas RD, S de R.L. de C.V. 

representada por Albagli Zaliasnik Limitada acreditó que tiene registrada las marcas 

“Claro”, “Puntos Claros”, “Claro Puntos”, entre otros, según consta a fojas 51 a 62 de 

autos, documentos que no fueron objetados por la parte contraria. Que es evidente que las 

marcas antes señaladas, especialmente “Puntos Claros” es engañosamente similar al 

nombre de dominio en disputa “puntoclaro.cl”.  En efecto, la única diferencia que se 

observa es que la marca comercial está en plural y el nombre de dominio en singular, lo 

que no constituye un elemento diferenciador, que le otorgue una distintividad propia al 

nombre de dominio en disputa.   
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II.5 Además debe considerarse que la marca “Claro”, es famosa y notoria, y que ha 

desarrollado en sus campañas comerciales el término “Puntos Claro”, expresión que tiene 

también registrada, y que goza de fama y notoriedad entre los consumidores, atendida las 

grandes campañas publicitarias desarrolladas, según consta a fojas 42 y siguientes de 

autos. 

 

II.6 Que debe considerarse que Administradora de Marcas RD, S de R.L. de C.V. 

representada por Albagli Zaliasnik Limitada  además de ser titular de la marca registrada 

“Puntos Claros” es titular de los nombres de dominio de idéntica denominación, 

“puntosclaro.cl”, entre otros, de manera que si un usuario de internet ingresa al sitio 

“puntoclaro.cl”, efectivamente podría producir confusión sobre quien es el proveedor de 

dichos servicios.  

 

II.7 Que debe considerarse que el argumento de doña Francisca Javiera Silva García-

Huidobro, en cuanto a que ha registrado el dominio “puntoclaro” para un proyecto de 

desarrollar una página web, la que no está en marcha y no sabe si se desarrollará a futuro, 

resulta ser un argumento  bastante débil, sobretodo considerando que el nombre de 

dominio escogido para su proyecto, puntoclaro.cl, es casi idéntico a una marca comercial, 

de bastante fama y notoriedad entre los consumidores. 

 

II.8  En consecuencia, atendido la titularidad de la marca registrada “Puntos Claros”  y de 

la titularidad del nombre de dominio “puntosclaro.cl”, por parte de Administradora de 

Marcas RD, S de R.L. de C.V. representada por Albagli Zaliasnik Limitada, marca que 

goza de fama y notoriedad, de manera que es manifiesto que si se le otorga el nombre de 

dominio en disputa “puntoclaro.cl” a quien no es titular de la marca y nombre de dominio 

señalados, se podría producir confusión acerca de quien es el proveedor de dichos 

productos y servicios, y como consecuencia de ello, graves perjuicios a la imagen 

comercial de la empresa.   
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III SE RESUELVE. 

 

Considerando los argumentos antes referidos y la documentación acompañada por las 

partes, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “puntoclaro.cl” a   

Administradora de Marcas RD, S de R.L. de C.V. representada por Albagli Zaliasnik 

Limitada. 

  

Cada parte pagará sus costas. 

  

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.- 

 

 

 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el Señor Árbitro Arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto. 

 

 

 

 

 

 

 

Autoriza la Señora  Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez. 


