Estimados señores,
Adjunto remito a ustedes la sentencia de la referencia.
hago presente a Ustedes que de acuerdo a las bases del procedimiento
arbitral, se entiende que esta comunicación es suficiente
notificación.

Saludos cordiales

-- 
Lorena Donoso A.
Arbitro






Ref. Conflicto corazondemelonchile.cl, sentencia 


 


Partes: GERENTE (COMERCIAL C.M.C. LIMITADA) 


 MELON S.A. 


 


Santiago, siete de mayo de dos mil doce, 


Vistos: 


1.- Oficio OF. 15356 de 21 de noviembre de 2011, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre 
de dominio corazondemelonchile.cl, suscitado entre GERENTE COMERCIAL C.M.C. LIMITADA, RUT: 
76.139.013-9, representado por doña CATALINA CALLEJAS, domiciliado en Av. La Plaza 550 -17, Las Condes, 
Santiago y MELON S.A.,  RUT: 93.390.000-2, representado por Harnecker Carey, domiciliados en Av. Isidora 
Goyenechea 2800, Of.4201, piso 42, Las Condes, Santiago 


2.- Aceptación del encargo, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 4 y su notificación a las 
partes y a Nic Chile de fojas 4 vta. y 5. 


3.- Audiencia de Conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 9, realizada con la sola 
comparecencia de la representante del segundo solicitante. No siendo factible el llamado a conciliación, se 
procedió a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente al 
compareciente y por correo electrónico al ausente, como consta a fojas 10. 


4.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 16, en que solicita le sea asignado el nombre de dominio, 
con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En 
cuanto a los hechos, sostiene que MELÓN S.A., es una empresa que pertenece al Grupo Melón, líder en materiales 
de construcción, que hoy está presente en todo el territorio nacional a través de sus cuatro unidades de negocio: 
Cementos, Hormigones, Áridos y Morteros. Tiene mil trabajadores propios, y alrededor de mil contratistas que 
prestan servicios en sus distintas plantas y faenas, y a partir de agosto de 2009 pertenece al conglomerado de 
empresas que conforman el Grupo Brescia. La compañía cuenta con cien años de trayectoria en la industria de la 
construcción local, en los que ha aportado al desarrollo del país a través de obras de infraestructura, 
residenciales y diversos proyectos especiales. Sus operaciones incluyen una planta de cemento en La Calera, 
Región de Valparaíso, con una capacidad de producción cercana a 1,5 millones de toneladas y una estación de 
molienda ubicada en Puerto Montt con una capacidad de 300.000 toneladas, además de una planta productora 
de cemento en Ventanas. A lo anterior se suman 54 plantas de hormigón, una planta de morteros y cinco plantas 
de áridos a lo largo del país. Luego de varios cambios relativos a su razón social, en julio de 2009, la empresa 
vuelve a llamarse MELÓN S.A. de la mano de nuevos accionistas. Así las cosas, MELÓN se integra a una 
diversificada red de negocios en América Latina y continúa consolidando su liderazgo. En noviembre se presentó 
oficialmente la nueva identidad corporativa de la empresa, que se apoya fuertemente en las prioridades de 
innovación y orientación al servicio de los clientes; la seguridad de los colaboradores y su desarrollo; el cuidado 
del medioambiente y de las comunidades donde su mandante desarrolla sus proyectos. Agrega luego que su 
representada cuenta con los siguientes registros de la marca CORAZÓN DE MELÓN, registros 940659, clase 19, 
940656, clase 35,  940654, clase 37, 940653, clase 39, 940652, clase 42, y 940651, clase 6; y CORAZÓN DE 
MELÓN EL CORAZÓN DE CHILE: Registros 940658, clase 35; 940662, clase 39; 940661, clase 42 y 940660, clase 
6. Adicionalmente, es titular del dominio elcorazondemelón.cl, el cual es prácticamente idéntico al dominio 
solicitado por GERENTE (COMERCIAL C.M.C. LIMITADA). 


Considera que  el dominio solicitado por el demandado es cuasi-idéntico a las marcas registradas por su 
mandante y nombres de dominio del que es titular. La única diferencia entre ambos dominios es la adición en la 
parte final de la expresión “CHILE”, topónimo cuya única función es indicar la procedencia de los productos y/o 
servicios ofrecidos, que no aporta distintividad, y que deja intacto su segmento principal “CORAZÓN DE MELÓN”. 
De esto deduce que el término señalado ya se encuentra protegido legalmente y es asociado a su representada en 
forma exclusiva y excluyente, desde principios del presente año, esto sin contar los más de 100 años de 
existencia de la compañía y, por ende, de asociación exclusiva de la expresión MELÓN por parte del público 
consumidor que habitualmente consume los productos y servicios de la industria en cuestión con la empresa 
MELÓN S.A. Estima además que estos antecedentes demuestran la fama y notoriedad de la demandante. 


Considera que el registro del nombre de dominio en manos de un tercero, produciría confusión en el público 
consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión MELÓN, de titularidad de MELÓN S.A. y que 
por ende es notorio que el público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet entenderán que el 
nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con la demandante, dueña del sitio web citado y de 







las marcas individualizadas precedentemente, hecho que importa una incuestionable infracción  a las normas 
que rigen la asignación de los nombre de dominio.cl y que configuran el mejor derecho de esa parte.  


En cuanto al derecho aplicable, sostiene que un nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o 
bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido e identificado dentro de la 
red, y por tanto es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación 
ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc. Agrega que como 
una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido 
tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la 
jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar 
solución a dichos conflictos, entre los cuales está el principio del “First Come First Served”, la Teoría del Mejor 
Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver. 


Conforme al principio First Come First Served, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al 
momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho 
preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben 
tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Es así como tanto 
la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis planteada. Al respecto cita a Rodrigo Moretti 
Oyarzún (2002). Alude asimismo a lo dispuesto en el numeral 14 del reglamento de Nic Chile. Al respecto, estima 
que en el caso de autos, ante una cuasi-identidad del dominio con los signos sobre los cuales tiene derecho su 
mandante, éste debe ser solucionado, sin poder recurrir al principio “First come, First Served”, puesto que 
concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para su representada, lo cual relaciona con el 
segundo de los criterios que menciona en su presentación. 


Agrega que la finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una 
persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de 
éste, mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet, y a través del cual publicitará o distinguirá 
sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman 
parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la plena 
identidad existente entre el dominio en cuestión y el dominio registrado por su representada, el demandando no 
puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera al dominio y a las marcas sobre las 
que su representada ya tiene derechos previamente adquiridos. Las evidentes similitudes entre ambas 
denominaciones, producirán todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los productos y/o 
servicios ofrecidos por el sitio Web. 


En lo que respecta a los registros marcarios, y en razón de fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina 
extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de 
dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser 
resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo 
pedido como dominio, lo que sería corroborado por la jurisprudencia arbitral en sede nacional y con la Política 
Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers), además de diversos artículos del Reglamento de Nic Chile. 


En tercer lugar y en relación al interés legítimo como criterio de la resolución de conflictos de nombres de 
dominio, considera que también favorece a esa parte, la cual acredita este interés por el uso efectivo de la 
expresión CORAZÓN DE MELÓN, a través de los registros marcarios y de nombres de dominio, además de las 
inversiones que realiza en publicidad, a través de diversos medios de comunicación. 


En cuanto a la buena fe como criterio para la asignación de nombres de dominio, sostiene que de los 
antecedentes expuestos queda clara la buena fe de su representada, mientras que estima que la contraria no 
puede considerarse de buena fe porque inscribió como dominio una expresión determinadamente similar al ya 
registrado por esta parte, el cual contiene además la denominación de una serie de registros de marcas de 
titularidad de su representada que datan de una fecha anterior a la solicitud de inscripción del nombre de 
dominio en disputa en estos autos.  


 


5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental consistente en: a) Copia simple 
obtenida de la página Web de NIC CHILE, que acredita que MELÓN S.A. es titular del nombre de dominio 
elcorazondemelon.cl, de fojas 33; b) Copias simples de artículos de prensa y avisos publicitarios en los cuales se 
hace mención a la marca CORAZÓN DE MELÓN de titularidad de MELON S.A., de fojas 34 a 37; c) CD que contiene 
el audio de avisos publicitarios relativos a la marca CORAZÓN DE MELÓN, realizados en distintas radioemisoras 
a nivel nacional, en cuaderno separado; d) impresión de consultas a la base de datos del registro de marcas de 
INAPI para las siguientes marcas: CORAZÓN DE MELÓN, registros 940659, clase 19, de fojas 26; N° 940656, clase 
35, de fojas 24; N° 940654, clase 37, de fojas 25; N° 940653, clase 39, de fojas 26; N° 940652, clase 42, de fojas 







27; y N° 940651, clase 6, de fojas 28; y CORAZÓN DE MELÓN EL CORAZÓN DE CHILE: Registros 940658, clase 35, 
de fojas 29; N° 940662, clase 39, de fojas 30; N° 940661, clase 42 de fojas 31; y 940660, clase 6, de fojas 32; e) 
Impresión de consulta a la base de datos de Nic Chile , relativa al dominio elcorazondemelón.cl de fojas 33. 


6.- Que a fojas 38 se dio traslado de la presentación del segundo solicitante, lo que fue notificado a las partes por 
correo electrónico como consta a fojas 39. 


7.- Que a fojas 40 se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía del primer solicitante, lo que fue notificado a las 
partes a fojas 41. 


8.- Que a fojas 42 la representante del segundo solicitante se tenga presente que habiéndose presentado la 
demanda en juicio arbitral en contra de GERENTE COMERCIAL C.M.C. LIMITADA, con fecha 23 de diciembre de 
2011, se ha evacuado el trámite de contra argumentaciones en rebeldía de la contraria, por lo que se abrió 
derechamente el plazo de observaciones a las pruebas rendidas en autos. En consecuencia, solicita que se tenga 
presente el mejor derecho de su representado por habérselo acreditado suficientemente, en virtud de la 
titularidad de la marca corazón de melón, no controvertida en autos 


9.- Que a fojas 43 se citó a las partes a oír sentencia. 


 


CONSIDERANDO: 


 


PRIMERO: Que el objeto de este conflicto es la determinación de cuál de las partes tiene un mejor derecho al 
nombre de dominio corazondemelon.cl. Al respecto, mientras el primer solicitante no ha comparecido en autos, 
pese a haber sido emplazado en los términos del reglamento de Nic Chile, el segundo solicitante ha esgrimido los 
derechos que emanan de la titularidad marcaria sobre los registros de marca que ha esgrimido y probado 
suficientemente en autos. A ello adiciona el uso efectivo de la expresión a través de los distintos canales de 
distribución y promoción de los productos de la compañía y las inversiones realizadas en publicidad asociada a 
las marcas que esgrime. 


 


SEGUNDO: Que adicionalmente a la no comparecencia, el primer solicitante no ha habilitado el nombre de 
dominio en disputa, pese a lo dispuestos en el Reglamento de Nic Chile. Siendo así, frente a la pasividad de esta 
parte tanto en el uso como en la defensa del nombre de dominio, esta árbitro no podrá elaborar consideraciones 
en base al interés de esta parte en la conservación y/o adjudicación del nombre de dominio. Sin embargo, como 
en nuestro derecho la buena fe se presume, habrá de considerarse que el primer solicitante ha registrado el 
dominio en desconocimiento de los derechos de la contraria y/o para finalidades que no afectan per se los 
derechos de esa parte. 


 


TERCERO: Que en materia de asignación de nombres de dominio, los criterios para la resolución en caso de 
conflicto, se han elaborado a partir de la aplicación a esta materia del derecho tradicional. En este sentido debe 
entenderse la doctrina y jurisprudencia cuando estiman que habiendo dos solicitantes en igualdad de 
condiciones y derechos, el árbitro debe asignar el dominio a aquel que haya presentado primero su solicitud de 
nombre de dominio (prior in tempore prior in iure). De contrario, cuando alguna de las partes haya acreditado 
un mejor derecho al nombre de dominio, además del interés legítimo que se desprende de la necesidad de 
resguardar los derechos invocados, habrá de preferirse este mejor derecho, aun cuando no se trate de la primera 
solicitud de nombre de dominio. 


 


CUARTO: Que de su parte, el árbitro de este tipo de conflictos ha sido investido con el carácter de arbitrador y en 
consecuencia, habrá de resolver los asuntos conforme a su real saber y entender, analizando todos y cada uno de 
los antecedentes allegados por las partes. En el caso de autos, sólo el segundo solicitante ha comparecido, sólo 
esta parte ha rendido pruebas en pos de acreditar un mejor derecho y el dominio no ha sido utilizado por el 
primer solicitante. Siendo así, aplicando las reglas de los árbitros arbitradores, esta árbitro no puede sino acoger 
la demanda del segundo solicitante, asignándole el dominio de autos. 


 


QUINTO: Que en todo caso, no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el primer solicitante 
haya estado de mala fe o que haya registrado el dominio en forma abusiva. Siendo así, habrá de resolverse que 
cada parte pague sus costas. 







Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se 
resuelve: 


Asígnese el nombre de dominio corazondemelonchile.cl, al segundo solicitante MELON S.A., ya individualizada 
en autos. 
Cada parte pagará sus costas. 
 
Notifíquese a las partes y Nic Chile en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese 
por Nic Chile la presente resolución. 
 
Resolvió, 
 
 
 
Lorena Donoso Abarca 
Arbitro 


Carlos Reusser Monsálvez 
Actuario  


 
 


Sentencia dictada frente a los testigos de actuación 
 


 
 
 


Manuela Ferrada Tapia 
7.776.724-k 


 
 
 


Diego Sepúlveda Salazar 
16.386.315-4 


 


 


 


 


cc.: catacallejal@gmail.com, digital@bygioia.cl; careydomain@carey.cl, fcarey@carey.cl, 
hcdomain@harneckercarey.cl; fallos@legal.nic.cl 
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