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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio quandoo.cl  
Oficio OF19221 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 20 de junio de 2013, SQUIDO GMBH representado en calidad de 

contacto administrativo por don PHILIPP MAGIN solicita la inscripción del nombre 
de dominio quandoo.cl. Posteriormente, con fecha 10 de julio de 2013, S.A.C.I. 
FALABELLA representado en calidad de contacto administrativo por el 
Departamento de Nombre de Dominio de Silva & Cia, solicita igualmente la 
inscripción del mismo dominio quandoo.cl, quedando así trabado el conflicto 
materia de este arbitraje. 

 
2. Que mediante Oficio OF19221 de fecha 2 de enero de 2014, NIC Chile designa al 

infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio. 
 
3. Que con fecha 3 de enero de 2014, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro 

mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una 
audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 13 de enero de 
2014, a las 10:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, 
siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta 
certificada. 

 
4. Que con fecha 13 de enero de 2014, se efectúa el comparendo fijado para ese día, 

al que asiste únicamente doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe 
poder para representar al Segundo Solicitante, S.A.C.I. FALABELLA, y acredita 
haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. El 
Primer Solicitante, SQUIDO GMBH, no asiste, por lo que se fijan las normas de 
procedimiento. 
 

5. Que con fecha 20 de enero de 2014, el Segundo Solicitante, S.A.C.I. FALABELLA, 
consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante 
resolución de fecha 15 de abril de 2014. 
 

6. Que con fecha 27 de enero de 2014, don GONZALO SANCHEZ SERRANO, en 
representación del Segundo Solicitante, S.A.C.I. FALABELLA presenta demanda de 
asignación del dominio quandoo.cl, señalando que es una destacada y 
ampliamente posicionada empresa tanto dentro del mercado nacional como 
internacional. Su origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran 
sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente, se 
incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando 
nuevos productos y locales de venta, como el de Concepción en 1962. Crea 
también su tarjeta de crédito, CMR, en 1980 y entra a otros negocios mediante sus 
filiales, tales como servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, 
supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el 
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equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y 
Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), 
fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de 
Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en 
Perú) y Viajes Falabella, entre otros. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 
sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina. 
 
El Segundo Solicitante indica que dado el carácter que poseen sus productos y 
servicios entregados, se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y 
con el objetivo de obtener una adecuada protección, protegió como marcas 
comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, el concepto 
“DOO”, el cual se encuentra registrado en Chile, conforme a los documentos que 
acompaña. A mayor abundamiento se ha preocupado de inscribir en el NIC su 
nombre de domino doo.cl. 
 
S.A.C.I. FALABELLA se considera la creadora, usuaria y quien ha posicionado en 
Chile el signo “DOO”. Ello es un hecho “público y notorio” el cual considera es 
reconocido por todo el mercado nacional, conforme a las pruebas que acompaña.  
 
El Segundo Solicitante señala que el nombre de dominio quandoo.cl materia de 
autos, el cual incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada 
de S.A.C.I. FALABELLA, “DOO”, siendo fácil de advertir que por el solo hecho de 
agregar “QUAN” no lo hace ser un signo distintivo y bajo ningún punto de vista 
produce los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía, como lo son la 
dilución marcaria y la confusión en el mercado. 
 
S.A.C.I. FALABELLA estima que la igualdad de conceptos y anterioridad registral es 
antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado. Además, 
de que es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y ha 
obrado de buena fe. Asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir 
sus marcas y prestigio a nivel nacional. De esta manera, de otorgarse al Primer 
Solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público 
nacional, pues su marca famosa “DOO”, llevará al público a hacer una relación 
conceptual directa con la fama y prestigio de S.A.C.I. FALABELLA, que tanto le ha 
costado obtener en tiempo y dinero. Por lo anterior, estima que es improcedente 
asignar el nombre de dominio al Primer Solicitante, es inseguro y contrario a 
derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de S.A.C.I. FALABELLA. 
 
El Segundo Solicitante señala que es necesario entender lo que son los nombres de 
dominio y cuál es la función que cumplen dentro del mercado. Para ello, recoge lo 
que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso 
“Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” 
señalando al respecto: “ Si bien la función de un nombre de dominio es la de una 
dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales 
informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de 
recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico 
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virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores 
comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre 
o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos”. 
 
S.A.C.I. FALABELLA argumenta que diversa jurisprudencia arbitral, ha indicado que 
los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico, siendo 
cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos 
informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea 
necesario y natural que en su configuración, los usuarios de la red procuren 
acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus 
productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los 
nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos 
que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este 
sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. 
Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener 
S.A.C.I. FALABELLA una marca comercial, el Segundo Solicitante pide que este 
caso sea evaluado más allá del principio “first come, first served”, el cual no resulta 
ser un una regla absoluta, siendo mas bien un principio orientador, debiendo 
ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de 
dominio. 

 
S.A.C.I. FALABELLA hace ver que los conflictos se analizan a la luz de los principios 
generales del derecho y de la tesis del “mejor derecho”. Es así como la regulación 
sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación “a aquella 
de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta 
coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que a su 
juicio, el Segundo Solicitante sin duda alguna posee sólidos fundamentos; es titular 
y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora 
del nombre de dominio en disputa. De lo contrario, se estaría vulnerando 
abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que 
se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el 
artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 
582, 583 y 584 del Código Civil. Al rechazar la solicitud de S.A.C.I. FALABELLA, se 
estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales, como lo 
son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en 
los atributos o facultades esenciales del dominio.  
 
S.A.C.I. FALABELLA sostiene que no busca limitar al Primer Solicitante de poder 
iniciar su actividad económica, cualquiera que ella sea. Lo que busca es que no 
utilice para ello una marca debidamente registrada, y de alguna manera 
aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro 
nombre de dominio. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile 
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 válidamente 
adquiridos por terceros.” La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que 
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debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos. Así se 
ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos 
válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes 
presupuestos:  “a) Que una de las partes sea  titular de un derecho adquirido sobre 
un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o 
aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a 
dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la 
norma en análisis  recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, 
comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una 
perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre 
ejercicio.  c) Que la otra parte del litigio  carezca de todo derecho o interés legítimo 
en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o 
aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las 
condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al 
momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían 
contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.” 
 
El Segundo Solicitante resume que una solicitud de registro de nombre de dominio 
contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, 
afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra 
designación o signo  distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el 
nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro 
carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. 
 
A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espíritu de 
la norma plasmada en el artículo 22 del mismo reglamento el cual, si bien está en el 
acápite de la revocación, abona la tesis de S.A.C.I. FALABELLA. 
 
El Segundo Solicitante hace presente el tema de la dilución de la imagen comercial 
o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular 
una expresión identificatoria similar a las marcas, dominios y razón social de  
S.A.C.I. FALABELLA como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios 
que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento 
del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por S.A.C.I. 
FALABELLA. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya 
que se está afectando el derecho de propiedad que S.A.C.I. FALABELLA tiene 
sobre sus signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y 
constitucional. En definitiva, esto se traduce en un importante atentado a la 
“identidad comercial”, un concepto que es reconocido como uno de los activos más 
importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica. 
 
El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento al Primer 
Solicitante del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en 
el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que 
pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto quandoo.cl, dado que los 
consumidores la identificarán, casi de manera automática, con S.A.C.I. FALABELLA. 
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Añade el Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento, 
honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se 
diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, considera que el Primer 
Solicitante no posee un derecho equivalente al del Segundo Solicitante, dado que 
no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, más aún, no 
posee derecho alguno que pueda rebatir el de esta sociedad. 
 
En suma, para el Segundo Solicitante, el interés legítimo, marcas y  dominios 
registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales 
consolidados, todos estos son elementos que perfilan a S.A.C.I. FALABELLA  como 
titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestión. En razón de todas 
las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento les otorga 
a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, S.A.C.I. 
FALABELLA solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio 
quandoo.cl. 
 
El Segundo Solicitante  acompaña los siguientes documentos probatorios: 
 

i. Listado de las marcas que incluyen el concepto “DOO” del Segundo 
Solicitante. 
 

ii. Certificado del NIC Chile del nombre de dominio doo.cl, a nombre del 
Segundo Solicitante. 

 
7. Que con fecha 15 de abril de 2014, se provee la presentación hecha con fecha 27 

de enero de 2014 por don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del 
Segundo Solicitante, S.A.C.I. FALABELLA, lo que es notificado a las partes por 
correo electrónico. 
 

8. Que con fecha 15 de abril de 2014 se notifica a las partes por correo electrónico que 
desde esta fecha el Tribunal ha cambiado de dirección a Martín de Zamora 4479, 
Las Condes, Santiago. 
 

9. Que con fecha 25 de abril de 2014, se cita a las partes a oír sentencia, resolución 
que es notificada a las partes por correo electrónico.  

 
Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido 

en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio 
CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el 
carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su 
prudencia y la equidad le dictaren. 

 
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es 

de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las 
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normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y 
de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. 

 
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 

30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de 
solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que 
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan 
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio. 

 
4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, S.A.C.I. 

FALABELLA, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos 
derechos sobre el nombre de dominio en conflicto. 

 
5. Que el Primer Solicitante, SQUIDO GMBH, no ha hecho valer derechos o intereses 

legítimos sobre el dominio en disputa, ni menos aún ha justificado un mejor derecho 
sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio. 

 
6. Que conforme a los antecedentes allegados a este juicio por el Segundo Solicitante, 

y no objetados por el Primer Solicitante, S.A.C.I. FALABELLA ha acreditado ser una 
empresa chilena ampliamente conocida en el mercado nacional en relación a sus 
tiendas por departamentos.  

 
7. Que el Segundo Solicitante ha señalado que posee legítimos derechos sobre la 

marca “DOO”, tratándose de un signo registrado en nuestro país bajo el Nº 
706.965, N° 694.208, N° 720.632 y N° 720.632, todos para distinguir productos de la 
clase 25. No obstante, no acredita esto, ni menos ser titular de registros marcarios u 
otros derechos sobre la expresión “QUANDOO”. 

 
8. Que sin embargo, el Segundo Solicitante sí ha acreditado ser asignatario del 

nombre de dominio doo.cl. 
 
9. Que S.A.C.I. FALABELLA indica que la marca “DOO” de su propiedad goza de 

fama y notoriedad. No obstante, dicha fama y notoriedad tampoco consta en autos, 
por lo que no se entendería cómo podría aprovecharse de la misma el Primer 
Solicitante. 

 
10. Que el nombre de dominio quandoo.cl pedido no es idéntico a la marca “DOO” de 

su propiedad, puesto que incluye el prefijo “QUAN” en su inicio. En materia de 
nombres de dominio, esta diferencia es fundamental, puesto que una persona que 
busque información sobre la marca “DOO”, no la buscará bajo el dominio 
“QUANDOO”. 

 
11. Que el Segundo Solicitante no ha acreditado mediante documento alguno que la 

marca “DOO” sea real y efectivamente usada en el mercado. No obstante, en uso 
de sus facultades como árbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, le permiten practicar las diligencias 
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que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha 
comprobado que la marca efectivamente usada por el Segundo Solicitante en el 
mercado en relación con productos de la clase 25 es “DOO AUSTRALIA”, sin que 
conste un uso de la marca “DOO” sin complemento. 

 
12. Que, por otro lado, este árbitro también efectuó una búsqueda rápida en Internet en 

relación a la empresa SQUIDO GMBH. Al respecto, pudo constatar que ella 
corresponde a una empresa alemana que opera bajo la marca “QUANDOO” en 
relación a un servicio prestado a través de Internet en el cual se pueden buscar 
restaurantes y hacer las reservas correspondientes. Este servicio se presta en 
distintos países, inicialmente en Alemania (quandoo.de), pero con posterioridad en 
Italia (quandoo.it), Suiza (quandoo.ch), Austria (quandoo.at), Turquía 
(quandoo.dcom.tr) y en el Reino Unido (quandoo.co.uk).  

 
13. Que el Segundo Solicitante dice que el otorgarle el dominio en litigio al Primer 

Solicitante podría generar confusiones y errores en el mercado respecto de la 
procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir SQUIDO GMBH 
con el concepto quandoo.cl. Al respecto, este sentenciador estima que no existe 
posibilidad alguna de que el público consumidor en general, o los usuarios de 
Internet en particular, vayan a confundirse el verse enfrentados a la página Web 
quandoo.cl de autos si éste le es asignado al Primer Solicitante, no solamente por 
las diferencias que existen entre el dominio en cuestión y la marca “DOO” de 
propiedad del Segundo Solicitante, sino que porque las marcas “DOO” y “DOO 
AUSTRALIA” del Segundo Solicitante son usadas en relación a productos de la 
clase 25, que nada tienen que ver con los servicios de reservas de restaurantes del 
giro del Segundo Solicitante. Es más, si se concede el dominio en litigio al Segundo 
Solicitante, ahí sí sería posible confundir a los usuarios de Internet, puesto que los 
que conocen la marca “QUANDOO” y los servicios prestados bajo ella por el Primer 
Solicitante, al verse enfrentados al dominio quandoo.cl, indudablemente creerán 
que se trata del sitio Web de SQUIDO GMBH, lo que no sería efectivo. 

 
14. Que, además, la expresión “DOO”, como parte de un nombre de dominio, no es de 

propiedad única y exclusiva el Segundo Solicitante, puesto que de un somero 
análisis del Registro de Nombres de Dominio ubicado en la página Web de NIC 
Chile, puede fácilmente advertirse que existen numerosos nombres de dominio 
inscritos que contienen el sufijo “DOO”, tales como badoo.cl a nombre de BADOO 
MEDIA LIMITED, blidoo.cl  a nombre de JOSÉ FRANCISCO EYZAGUIRRE 
GONZÁLEZ, chileodoo.cl a nombre de OLGIERD EYSYMONTT CARVAJAL, 
cladoo.cl a nombre de HARDY ALEJANDRO HERNÁNDEZ LATORRE, dinddoo.cl 
a nombre de UNIVERSIDAD DE CHILE, mardoo.cl a nombre de ELIANA ISABEL 
BARROS GONZÁLEZ, odoo.cl a nombre de LUIS EDMUNDO VALENZUELA 
JORQUERA, entre muchos otros. 

 
15. Que, en todo caso, SQUIDO GMBH pidió el nombre de dominio en conflicto en 

primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio “first come, first served”, 
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principio que, sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida 
definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio quandoo.cl. 

 
16. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes 

competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella 
de las partes que tenga un mejor derecho sobre el mismo. 

 
17. Que en consecuencia, teniendo presente los antecedentes expuestos por la S.A.C.I. 

FALABELLA, así como los recabados por este sentenciador en uso de sus 
facultades de árbitro arbitrador, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que 
al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado. 

 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio quandoo.cl al Primer Solicitante, SQUIDO GMBH. 
 
Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan 
esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Yuli Alvial Aqueveque, 
quienes firman conjuntamente con el árbitro. 
 
Santiago, 10 de junio de 2014.- 

 
 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
Testigos: 
 
 
 

Matías Moreno Poblete Yuli Alvial Aqueveque 
RUT 15.370.106-7 RUT 9.165.677-9 

 
 
 


