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Fallo arbitral por dominio “retailpro.cl” 

 

 

 

SOCIEDAD COMERCIAL RETAILPRO LIMITADA 

 

-v- 

 

REPRESENTANDO EN CHILE A RETAIL PRO INTERNATIONAL 

LLC (BES S.A.) 

 

Juez Arbitro 

Ricardo Sandoval López 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

En Santiago, a 4   de Junio de 2012 

 

 

 

VISTO: 

 

PRIMER0: Que por oficio 0F15.567,  de 19 de Diciembre de 2011, el 

cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su 
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designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del 

nombre de dominio  “retailpro.cl”;  

 

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son 

partes en dicho conflicto: SOCIEDAD COMERCIAL RETAIL PRO 

LIMITADA,  persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, 

RUT Nº 76.127.453-8, domiciliada  en Beuron 11940, Las Condes, 

Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de 

dominio “retailpro.cl” el cual pidió a su favor el día 29 de Agosto  de 

2011, a las 17:50:35 horas GMT y REPRESENTANDO EN CHILE A 

RETAIL PRO INTERNATIONAL LLC (BES S.A.),  persona jurídica 

dedicada al rubro de su denominación,  RUT N° 76.054.473-6,  

domiciliada, para estos efectos, La Concepción 266 oficina 702, 

Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante 

del mismo nombre de dominio “retailpro.cl”, el cual pidió a su favor el 

día 14 de Septiembre de 2011,  a las 14:41:27, horas GMT. 

 

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de Diciembre de 2011, la 

cual rola en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo 

fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una 

audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 09 de 

Enero de 2012, a las  13.00 horas. 

 

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente 

fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de 

los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los 

autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente. 

 

QUINTO: Que el día 09 de Enero de 2012, a las  13.00 horas, tuvo 

lugar el comparendo decretado, con asistencia del primer  solicitante  
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SOCIEDAD COMERCIAL RETAIL PRO LIMITADA,  representada 

por don JOSE PARGA GAZITUA, Abogado y con la presencia de don 

CARLOS CAMPBELL VILCHES, Abogado, quien lo hace  

REPRESENTANDO EN CHILE A RETAIL PRO INTERNATIONAL 

LLC (BES S.A.), segundo solicitante,  según escritos de patrocinio y 

poder que acompañan.  El tribunal tuvo presente y por acompañados 

los documentos respectivos, que acreditan la  comparecencia tanto 

del primer como del segundo solicitante. El árbitro procedió calificar 

la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido las 

partes, de común acuerdo, procedieron a fijar las normas de 

procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según 

consta del acta levantada al efecto que rola en los autos. 

 

SEXTO: Que con fecha 09 de Enero de 2012, se notificó a las partes 

el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como 

consta  en el expediente.  

 

SÉPTIMO: Que REPRESENTANDO EN CHILE A RETAIL PRO 

INTERNATIONAL LLC (BES S.A.), segundo solicitante, mediante 

escrito redactado por el Abogado Carlos Campbell Vilches, se 

presentó, con fecha 17 de Enero del año en curso,  la demanda por la 

asignación del nombre de dominio “retailpro.cl”, basado en los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se reproducen 

textualmente,  a continuación:  
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OCTAVO: Que por resolución de fecha 18 de Enero de 2012, 

notificada con fecha esa misma fecha, se  proveyó la demanda  

REPRESENTANDO EN CHILE A RETAIL PRO INTERNATIONAL LLC (BES 

S.A.), segunda parte solicitante por asignación del nombre de 

dominio materia de este arbitraje y se confirió traslado por tres días  

al primer solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la 

forma solicitada  en el primer otrosi y dando lugar a lo pedido en el 

segundo otrosi de dicho libelo.  

 

NOVENO: Que la parte del primer  solicitante, representada por el 

abogado don JOSE PARGA GAZITUA,  presentó su demanda contenida 

en un escrito, con fecha 20 de Enero del año en curso, mediante la 

cual pide la asignación del nombre de dominio “retailpro.cl”, basado 

en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que  se 

reproducen textualmente a continuación: 

 “La empresa Retail Pro Internacional LLC, representada por Bes S.A., 

se ha opuesto a que se curse la inscripción del nombre de dominio 

“retailpro.cl” solicitado por mi parte a su propio favor. Presento las 

argumentaciones de hecho y de derecho que establecen un mejor 

derecho de mi defendida “SOCIEDAD COMERCIAL RETAIL PRO 

LIMITADA” sobre el nombre de dominio en discusión. 

 Respecto a mi representada, desde luego hago valer que cursó 

todos los trámites de constitución legal a su nombre: Sociedad 

Comercial Retail Pro Limitada, sin objeción alguna, incluyendo la 

correspondiente inscripción y de su publicación en Diario Oficial. 

Adicionalmente y, lógicamente a su nombre o razón social, tiene 

declaración inicial de actividades declarada ante el Servicio de 

Impuestos Internos, quien le ha asignado el RUT. Nº 76.127.453, las 

cuales las está desarrollando.  
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Además, en el Instituto Nacional de Administración de la Propiedad 

Industrial, INAPI, registró la marca “Retailpro” en clase Nº 35, 

registro 917753. 

Esta clase 35 se denomina Publicidad; gestión de negocios 

comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Allí 

se comprenden los servicios prestados en la explotación o dirección 

de una empresa comercial, o la dirección de los negocios o 

actividades comerciales de una empresa industrial o comercial.  

Agregaré que mi defendida no trabaja con proveedores del 

“retail”, esto es, con las cadenas de supermercados o tiendas, 

que sólo venden al detalle, como la contraparte, sino 

solamente con los proveedores de dichos supermercados. 

Es claro –como dice Nic Chile en sus respuestas a preguntas 

frecuentes-- que, si bien marcas y dominios son cosas distintas, el 

uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca 

registrada. Mi parte tiene registrada la marca “Retailpro”, como lo 

acreditamos en el primer otrosí de esta presentación, por lo cual, 

para evitar dicho conflicto, estimamos que el nombre de dominio no 

corresponde otorgárselo a una persona jurídicamente distinta. 

Además, retail pro, que es una locución incluida en la razón social de 

mi parte, en realidad es un nombre genérico, puesto que significa en 

inglés, y no es difícil entenderlo, a favor de algo, al por menor, al 

detalle; esto es, “retail”: al por menor, al detalle,  y “pro”: en pro de, 

a favor, favorable, como también se entiende en español (Diccionario 

Bilingüe de Economía y Empresa, José Ma. Lozano Irueste. Arrayán 

Editores, 2001, págs. 371 y 336, respectivamente). 

Mi defendida, además, es la primera solicitante de este nombre y 

corresponde recordar, además de los latinazgos citados por la 

contraparte a favor de ello, lo que prescribe nada menos que el 

Digesto (50, 17, 98),  en el que Justiniano reunió en una sola obra las 
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sentencias de los jurisconsultos clásicos(iura), es decir el Digesto (o 

Pandectas en griego)es la más importante recopilación de la 

jurisprudencia romana que servía en forma de "citas" a los juristas de 

la época: “Siempre que ambas partes tienen una causa de 

adquisición, debe preferirse a aquel cuya causa de adquisición 

precede en el tiempo”. Este dictamen lo corrobora el gran 

jurisconsulto romano Hermogenianus en su Código Hermogeniano 

(291-323 d. C.), que es una muy importante recopilación de leyes de 

carácter privado (4, iuris epit.) (citados por Juan Iglesias-Redondo, 

en su “Repertorio Bilingüe de Definiciones, Legales y Máximas 

Jurídicas Romanas”, pág. 196. Madrid, 1986. Editorial Civitas, S.A.). 

La contraparte, con mucha posterioridad (varios largos años) al no 

pago de los derechos del citado nombre de dominio en NIC por su 

representada, recién vino a reaccionar cuando mi defendida había 

iniciado la pertinente tramitación, hoy impugnada. 

Además, la primera solicitante tiene propia página web, que es  

“rpro.cl”. 

En lo tocante a la contraparte, corresponde señalar que, tal como 

ella lo indica, es una casa de software que desarrolla y comercializa 

su producto para la administración de cadenas de tiendas, mas no 

trabaja, como mi representada, con los proveedores de ese comercio. 

Además, la representante en Chile de dicha firma reconoce 

expresamente en su demanda, que su representada, “Retail Pro 

Internactional LLC, interpuso en 1999 la  solicitud Nº 462169 en el 

Registro de Propiedad Industrial, para la inscripción de la marca 

RETAIL PRO en la clase 9, la cual fue rechazada. Allí la pidió –según 

nos dice-- para proteger “Software computacional para ser utilizado 

en contabilidad mercantil, teneduría de libros, administración de 

recepciones, control de inventario, puntos de venta, comercio al por 

menor y electrónico”. 
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Dicha clase 9 se refiere, entre otros,  aparatos e instrumentos 

científicos, de control,  soportes de registro magnéticos, discos 

acústicos y equipos de procesamiento de datos y ordenadores, los 

programas informáticos y el software de todo tipo, 

independientemente de su soporte de grabación o medio de difusión, 

incluido el software grabado en soportes magnéticos o descargado de 

una red informática remota.  

Es claro que el señalado precedente oficial, totalmente negativo para 

la segunda solicitante, pesa bastante más que el hecho que 

supuestamente haya registrado como marca retail pro en otras 

naciones, pero que fue, clara y legalmente, rechazada en Chile. 

Por otra parte, la contraria reconoce que el nombre “retailpro.cl” 

estaba registrado en NIC a nombre de su antiguo representante en 

Chile, cuyo vencimiento era el 29 de agosto, entendemos de 2010, 

respecto de lo cual nada ha hecho dicha firma estadounidense, por 

cuyo grave incumplimiento lo perdió. 

Adicionalmente, Bes S.A. alega que en Internet, en Google.cl, 

aparece Retail Pro relacionada con Retail Pro Internacional LLC. Pues 

bien, esto último depende, según entendemos, de la labor de difusión 

que se le haya querido dar a dicha marca, la cual no tiene protección 

alguna y, más todavía,  fue desechada oficialmente de otorgársela, 

como lo reconoce paladinamente en su libelo la contraparte.  

             Los hechos en que fundo mi demanda consisten en que mi 

representada reúne todos los requisitos para obtener la inscripción 

del dominio de dicho nombre, de acuerdo con los antecedentes 

reseñados, por lo cual tiene el mejor derecho para su inscripción.  

 

DECIMO: Que por resolución de fecha 23 de Enero de 2012, 

notificada con fecha 24 de Enero de 2012, se  proveyó la demanda 
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presentada por la  primera parte solicitante,  y se confirió traslado al 

segundo solicitante.  

 

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 27 de Enero de 2012, 

notificada con fecha esa misma fecha, se tuvo por evacuado el 

traslado de la demanda del primer  solicitante, mediante  el escrito  

presentado por el abogado  CARLOS CAMPBELL, en representación 

del segundo solicitante.  

 

DECIMO SEGUNDO: Que por resolución de fecha 31 de enero del 

año en curso el tribunal decreto acogerse a feriado judicial desde el 1 

de febrero al 2 de marzo y esta resolución se notificó a las partes por 

correo electrónico.  

 

DECIMOTERCERO. Por resolución de 09 de Marzo de 2012, 

notificada con esa misma fecha, se  proveyó escrito presentado por la 

primera parte solicitante, representada por don JOSE PARGA 

GAZITUA, teniendo por acompañados los documentos  adjuntos a 

dicha presentación.  

 

DECIMO CUARTO: Que con fecha  09 de Marzo de 2012, se recibió 

la causa a prueba por el plazo de diez días y se fijaron los hechos 

sustanciales y controvertidos sobre los cuales debía recaer. Esta 

resolución se notificó a las partes por correo electrónico, como 

constan en los autos. 

 

DECIMO QUINTO: Que por resolución de fecha 23 de Marzo de 

2012, notificada con fecha esa misma fecha, se  proveyó escrito 

presentado por la parte de CARLOS CAMPBELL VILCHES, teniendo por 
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acompañados los documentos  y por hechas las observaciones sobre 

su mérito probatorio.  

 

DECIMO SEXTO: Que por resolución de fecha 23 de Marzo de 2012, 

notificada con fecha esa misma fecha, se  tuvo por reiterados dentro 

de término probatorio, los documentos acompañados por primer 

solicitante en su respectiva demanda.  

 

DECIMO SEPTIMO: Que por resolución de fecha 29 de Marzo de 

2012, notificada con fecha esa misma fecha, se tuvo presente lo 

expresado en el escrito presentado CARLOS CAMPBELL VILCHES, en 

representación del segundo solicitante.  

 

DECIMO OCTAVO: Que por resolución de fecha  19 de Abril de 2012, 

notificadas con esa misma fecha  y atendido el estado de la causa, el 

tribunal omite el trámite de observaciones a la prueba rendida y 

decreta autos para fallo. 

 

CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, 

REPRESENTANDO EN CHILE A RETAIL PRO INTERNATIONAL LLC (BES 

S.A. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos 

y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha 

capitalizado su trayectoria dedicada a  la venta de  aplicaciones de 

softwares  para la industria del retail, como se expresa en la parte 

expositiva de este fallo, protegiendo sus marcas mediante su 

inscripción en diversos países del mundo, en las que se incluye la 

expresión “RETAILPRO”,  según los antecedentes de hecho y de 
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derecho  y los registros  que se detallan en el punto séptimo de la 

parte expositiva del presente fallo, por lo que huelga repetir en  este 

motivo. 

 

 SEGUNDO: Que el primer solicitante, SOCIEDAD COMERCIAL 

RETAIL PRO LIMITADA,  demanda la asignación del nombre de 

dominio en conflicto, invocando el hecho  de tener actualmente 

inscrita en Chile la marca comercial RETAIL PRO  y haber constituido 

la  compañía que se conoce con la razón social “Sociedad Comercial 

Retail Pro Limitada”, dedicada  a un giro de actividad relacionado con 

dicha razón social, acompañando los documentos que así lo justifican. 

 

TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar 

si los derechos marcarios, registrados en el extranjero, del segundo 

solicitante y los documentos que los acreditan,  constituyen, por sí 

mismos,  el mejor derecho al nombre de dominio “retailpro.cl”, frente 

a la pretensión del primer solicitante, que ha registrado esta marca 

en Chile.   

 

CUARTO: Que en materia de registros de nombres de dominio se 

aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el 

que en muchos casos resulta ser una regla  adecuada  para resolver 

la  litis. Con todo, dicho principio tiene su excepción mediante la 

acreditación de un mejor derecho, por la parte a quien le corresponde 

la probanza  en contra del  mismo. El valor absoluto del este principio 

se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las 

partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan 

equivalentes en su valoración, de modo tal que, el único modo 

romper dicha igualdad de derechos, es con la aplicación, no de una 

regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST 

SERVED”. 
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SEXTO: Que, tanto el primer como el segundo solicitante  han  

presentado pruebas de buen valor sobre su pretensión relativa el 

nombre de dominio “retailpro.cl”, pero el primer peticionario justificó 

la inscripción de la marca comercial “RETAIL PRO” en Chile. 

 

OCTAVO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resulta esencial para 

este árbitro arbitrador, la invocación del principio FIRST COME FIRST 

SERVED por el primer solicitante, porque  las pruebas rendidas por el 

segundo solicitante, sobre todo aquellas relativas al registro de la 

marca RETAIL PRO, en el extranjero y no en Chile, no contribuyen a 

formar su convicción para dirimir el conflicto en  su favor, sino mas 

bien,  respecto del primer requirente. 

 

NOVENO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio 

“retailpro.cl” por parte del primer solicitante, no constituye una 

amenaza a las marcas comerciales registradas del segundo 

requirente, las que teniendo valor en el extranjero, no  pueden verse 

afectadas  por confusión y por dilución marcaria.  

 

 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del 

anexo 1, sobre procedimiento de  Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, 

 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “retailpro.cl” al 

primer solicitante, esto es, SOCIEDAD COMERCIAL RETAIL PRO 

LIMITADA, persona jurídica dedicada al rubro  de su denominación,  
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RUT N° 76.127.453-8, domiciliada para estos efectos en Beuron 

11.940, Las Condes, Santiago. 

 

SEGUNDO: Que no se condena en costas al segundo solicitante, por 

haber tenido motivo plausible para litigar, respecto del  dominio 

materia de este arbitraje. 

 

Notifíquese a las partes por correo certificado y a la Secretaría de NIC 

Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. 

Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de 

eventuales recursos. 

 

 

Ricardo Sandoval López 

Juez Arbitro 

 

 

Julia Valenzuela del Valle                         Marcy Navarro Puentes 

   R.U.T. Nº4.831.827-4                            R.U.T. Nº 7.189.578-5 

            Testigo                                                  Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 


