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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL 

POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

    terpelchile.cl     

 

Santiago, jueves seis de noviembre de dos mil ocho. 

 

VISTOS: 

Con fecha 16 de marzo de 2008, la sociedad Agustín Dali S.A., domiciliada en Av. 

Tobalaba 8801, comuna de La Reina, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de 

dominio “terpelchile.cl”.  

Posteriormente, con fecha 27 de marzo de 2008, la sociedad Organización Terpel 

S.A., domiciliado en Carrera 7 Nº 71-21, oficina 1303, Torre B, Bogotá D.C., Colombia, 

representado por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliado en  Av. Andrés Bello Nº 2711, 

Piso 19º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de 

dominio “terpelchile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el 

“Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación 

para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”. 

Mediante oficio de Nic Chile Nº 9293 de 15 de julio de 2008 se designó al 

infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción del 

referido nombre de dominio.  

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a 

una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. 

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes 

mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. 

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su 

respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo 

establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del 

procedimiento señalada, ambas partes, llamadas a avenimiento, éste no se produjo, 
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según consta en autos. 

 En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre 

Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento 

del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a 

seguir y el monto de los honorarios arbitrales.  

 A fs. 38 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva 

se le asigne el nombre de dominio en disputa. 

 A fs. 44 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus 

respectivos descargos. 

 A fs. 47 sólo el primer solicitante evacuó dicho trámite. 

 A fs. 48, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y 

controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se 

reclama sobre el nombre de dominio “terpelchile.cl”. 

 A fojas  63, se citó a las partes a oír sentencia.   

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que con fecha 16 de marzo de 2008, la sociedad Agustín Dali S.A., solicitó la 

inscripción del nombre de dominio “terpelchile.cl”. Que posteriormente, con fecha 27 de 

marzo de 2008, la sociedad Organización Terpel S.A., solicitó igualmente la inscripción 

del mismo nombre de dominio “terpelchile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo 

establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la 

“Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”. 

 Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su 

respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo 

establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del 

procedimiento señalada, ambas partes, llamadas a avenimiento, éste no se produjo, 

según consta en autos. 
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En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre 

Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento 

del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a 

seguir y el monto de los honorarios arbitrales.  

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión, el 

primer solicitante fundó su pretensión señalando que, es uno de los distribuidores más 

importantes de petróleo y gas. Que esta empresa habría nacido en Colombia en el año 

1968 y que después, se habría creado la empresa “Terpel Bucaramanga” con más de 20 

estaciones de servicio afiliadas y que más tarde se habría expandido a escala nacional, 

con el nacimiento de seis filiales Terpel, en diferentes regiones colombianas. Que en el 

año 2001, se integraron las siete empresas regionales existentes y constituyeron la 

“Organización Terpel”, la que se consolido en el año 2004. Que en el año 2006 habría 

adquirido “Accel”, una de las más famosas y grandes empresas distribuidoras de petróleo 

en Panamá. Que al año siguiente habría adquirido “Repsol YPF” de Chile, la que este año 

cambió su nombre a “Terpel”, haciendo una campaña publicitaria para posicionarse en el 

mercado chileno. Que de esta forma pretendería ingresar y publicitar sus Servicios en 

Chile a través de Internet por medio de la expresión Terpel. 

Agrega que es titular de los nombres de dominio “chileterpel”, estacionesterpel.cl, y 

galosineriaterpel.cl. Que estos evidenciarían un mejor derecho sobre el nombre de 

dominio en disputa, ya que se estructuran sobre la expresión “Terpel”, la que lo 

distinguiría en Chile como en el extranjero. Agrega que uno de ellos “chileterpel”, es 

idéntico al nombre de dominio en conflicto, con la salvedad que las dos expresiones que 

lo conforman se encuentran invertidas. Señala que copia de la titularidad de dichos 

dominios acompaña a los autos. 

Expresa además, que es titular de la marca comercial registradas en Chile “Terpel”, entre 

otros, para distinguir productos de las clase 4, registro 783.918; servicios de la clase 35, 

registro 783.920 y para servicios de la clase 37, registro 783.921. Que igualmente cita 

solicitudes de la misma marca “Terpel”, para las mismas clases 4, 35 y 37.  

Señala además, en relación a la vinculación existente entre él y el nombre de dominio 
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solicitado “terpelchile.cl”,  que la serie de establecimientos de su propiedad, dedicados al 

rubro del petróleo y su comercialización, se caracterizan e identifican con la denominación 

“Terpel”. Que por lo mismo se habría preocupado de registrar su marca comercial “Terpel” 

en Chile que identifica a sus servicios y productos.  

Afirma, que el nombre de dominio en disputa, estaría conformado por su marca registrada 

“Terpel” y el nombre de nuestro país “Chile”. Que este último término “Chile”, no podría 

ser considerado como un elemento diferenciador, ya que los usuarios de Internet, frente al 

sitio de Internet “terpelchile.cl” pensarán que dicho sitio como de su propiedad orientado al 

mercado chileno o que cuenta con su autorización. 

Que a continuación hace una descripción de los nombres de dominio y su importancia.  

Que cita los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, de 

las normas sobre revocación de nombres de dominio, del Convenio de París. 

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho 

para la obtención del nombre de dominio en disputa, con costas. 

TERCERO: Que el primer solicitante, evacuando lo expresado por el segundo solicitante 

en el período de discusión, señala que la oposición del primer solicitante Organización 

Terpel S.A., debe ser rechazada, ya que el art. 20 letra f) de la ley 19.039, no sería 

aplicable al caso, ya que su solicitud 796661 de 22 de noviembre de 2007, se referiría a la 

marca “Terpel”, y que lo  que fabrica y vende, no tendría relación alguna con el rubro del 

petróleo y su comercialización. Que “terpelchile.cl”, por él registrado, tendría como rubro 

propio el vestuario, por lo que el público no podría incurrir en error o engaño sobre la 

procedencia de estos productos, así señala uniforme escolar con cualquier derivado del 

petróleo o una fábrica de ropa con una estación de servicios para vehículos. Lo mismo 

expresa si alguien ingresa al sitio web relacionado con las estaciones de servicio o a la 

inversa. 

Que no se trataría de productos idénticos o similares y cita al respecto el Convenio de 

París. 

Agrega que tendría una solicitud en el Departamento de Propiedad industrial que dataría 

del 22 de noviembre de 2007, clase 25 y que la segunda solicitante, tendría registros y 
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solicitudes de las clases 4, 35 y 36 referente al rubro petróleo y servicios anexos. Que 

“Terpel”, pertenecería a su empresa Agustín Dalí S.A., habiéndose dedicado 21 años a la 

confección de uniformes masculinos y femeninos. 

Expresa también que es el primer solicitante y como tal tendría prioridad sobre el nombre 

y marca,  que no está de mala fe y que cita como jurisprudencia fallo de 20 de junio de 

2008 “Pérez con CMPC S.A.” (Considerando 4°) y pide en definitiva rechazar, con costas, 

la oposición y dejar a firme “terpelchile.cl” a su nombre.      

CUARTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompañó a los autos y sin 

objeción de contrario: Copia de página de Nic Chile donde consta que el nombre de 

dominio “terpel.cl” es de propiedad del primer solicitante desde el 25 de octubre de 2007; 

impresos del sitio www.terpel.cl;  impresos sitio web del Departamento de Propiedad 

Industrial solicitud N° 796.661 de la marca “Terpel”, de 22/11/2007.   

QUINTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompañó a los autos y sin 

objeción de contrario: Copias de página de Nic Chile donde consta que el nombre de 

dominio “chileterpel.cl”, “estacionesterpel.cl” y “gasolineriaterpel.cl” son de propiedad del 

primer solicitante desde el 4/7/2008, 7/7/2008 y 24/6/2008 respectivamente; impresos sitio 

web del Departamento de Propiedad Industrial registros N° 783.918, 783.919, 783.920 y 

783.921 de la marca “Terpel”, todos de fecha 9/4/2007 y respectivas solicitudes todas de 

fecha 27/10/2006. Además acompañó copias del sitio www.terpel-web.com, 

www.racing5.cl/wordpress/?p=401, donde se comenta de la llegada de Terpel a Chile; 

camiseta blanca, cuaderno, sobres con logo Terpel; aviso publicitario de Terpel en el 

diario “El Container”; folleto donde se exhiben prendas de vestir relacionadas con el giro 

comercial ; Catálogos publicitarios, folletería, manuales, formularios, libretas, stickers, 

lápices, llaveros, bolsas con la palabra “Terpel”  y copias de búsqueda de las expresiones 

“Terpel” y “Terpelchile” en “Google”.   

SEXTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompañó a los autos y sin 

objeción de contrario: registros de marcas comerciales ya señaladas en considerando 

quinto de este fallo, de la marca “Terpel”, solicitudes presentadas con fecha 27/10/2006 y 

con fecha de registro de 9/4/2007. Ambas fechas son anteriores a la fecha del registro del 
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nombre de dominio “Terpel” del primer solicitante, que es de fecha 25 de octubre de 2007 

y también anteriores a la fecha de solicitud de la marca comercial “Terpel”, que es de 

fecha 22 de noviembre de 2007, la cual tiene pendiente un juicio de oposición aún no 

resuelto, oposición presentada por el segundo solicitante de autos.  

Que dichos registros de la marca “Terpel”, distinguen tanto los productos que vende, 

como los servicios que presta.  

SEPTIMO: De lo anterior se colige que el segundo solicitante tiene registradas como 

marcas comerciales en Chile la palabra “Terpel”, con anterioridad a las respectivas 

solicitudes en Chile del primer solicitante, tanto de los nombres de dominio, como de sus 

marcas comerciales.  

Además, la palabra “Terpel”, forma parte de su razón social y así es justamente como se 

le conoce y con dicho nombre da a conocer sus productos y servicios. 

Por otra parte, el agregado de la palabra “Chile”, en nada altera lo dicho por no otorgarle a 

al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga diferenciable. 

OCTAVO: Que los argumentos vertidos por el primer solicitante, referidos a que no habría 

confusión ya que la procedencia de los productos sería distinta y las respectivas citas de 

normas de la ley de Propiedad Industrial y Convenio de París, no son aplicables a este 

tipo de juicios, atendido los principios y normativa especial que tiene aplicación. 

NOVENO: Que de lo dicho, se desprende que la prueba rendida por el primer solicitante, 

no es suficiente para  acreditar un mejor derecho que su prioridad de ser el primer 

solicitante, sobre el nombre de dominio en disputa “terpelchile.cl”. 

DECIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los 

principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por 

haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de 

dominio en disputa “terpelchile.cl”. Que no se ha acreditado mala fe en el primer 

solicitante. 

DECIMOPRIMERO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la 

convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre 

de dominio en disputa “terpelchile.cl”. 
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   POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su 

Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil,  

 

SE DECLARA: 

 

I.- Que se asigna el nombre de dominio “terpelchile.cl” al segundo solicitante esto es a la 

sociedad Organización Terpel S.A.   

II.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante la sociedad Agustín Dalí S.A. 

III.- Cada parte pagará sus costas.  

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado. 

Notifíquesele la presente resolución en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele 

los antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. 

AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA  

ADRIANA FREDES TOLEDO.-   
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Rol 37 – 2008. 


