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Re.:  Arbitrajes por los conflictos de los nombres de dominio edmomentum.cl y 
editorialmomentum.cl 
Oficios OF09763 y OF09762 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 3 de julio de 2008, doña MAURA BRESCIA CLERICI, solicita la 

inscripción de los nombres de dominio edmomentum.cl y editorialmomentum.cl. 
Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2008, MCCANN ERICKSON S.A. DE 
PUBLICIDAD, representado en calidad de contacto administrativo por doña 
NOËLLE JEANNERET SIMIAN, solicita igualmente la inscripción de los mismos 
dominios edmomentum.cl y editorialmomentum.cl., quedando así trabado el 
conflicto materia de este arbitraje; 

 
2. Que mediante Oficios OF09763 y OF09762, NIC Chile designa al infrascrito como 

árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio; 
 
3. Que con fecha 24 de octubre de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de 

árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las 
partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para 
edmomentum.cl y editorialmomentum.cl el día 4 de noviembre de 2008, a las 
10:00 y 10:30 horas respectivamente, 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 4 de noviembre de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese 

día, al que sólo asiste doña NOËLLE JEANNERET SIMIAN quien exhibe poder para 
representar al Segundo Solicitante, MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD y, 
asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales 
por el árbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas 
de procedimiento que regirán este proceso resolviéndose que, al estar los nombres 
de dominio en conflicto estrechamente relacionados entre sí, y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 94 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, se 
resuelve acumular los autos y tramitarlos conjuntamente; 

 
5. Que con fecha 10 de noviembre de 2008, el Segundo Solicitante, MCCANN 

ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD, consignó el saldo de los honorarios arbitrales 
correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 12 de noviembre 
de 2008; 

 
6. Que con fecha 17 de noviembre de 2008, don MAURICIO DUQUE GONZALEZ en 

representación del Primer Solicitante, doña MAURA BRESCIA CLERICI, señala que 
en su calidad de Primer Solicitante de los dominios edmomentum.cl y 
editorialmomentum.cl, goza de la presunción de mejor derecho y buena fe y tiene 
el derecho prioritario conforme al principio de preferencia temporal “First Come, First 
Served”, el cual se encuentra sustentado con justificaciones plenas para la 
presentación y utilización del dominio solicitado toda vez que no existe dominio 
alguno que se haya solicitado o asignado con estas características ni marca 
registrada o solicitada para distinguir los servicios a que aluden dichos dominios y 
que en consecuencia puedan ser afectados. 
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Agrega el Primer Solicitante que, según consta del historial de dominios inscritos y 
solicitudes de NIC Chile, el nombre de dominio momentum.cl nace de un 
requerimiento de fecha 8 de agosto de 2001 por parte de la sociedad LINK 
COMUNICACIONES LIMITADA que no concluye en su asignación, sino que se 
asigna luego de la solicitud presentada con fecha 21 de enero de 2002 por parte del 
señor MIGUEL ANDRES ITURRATE PADILLA. Con posterioridad, el 19 de abril de 
2004, el Segundo Solicitante de autos, MCCANN ERIKSON S.A. DE PUBLICIDAD 
se convierte en asignataria del dominio momentum.cl.     
 
Añade el Primer Solicitante que igualmente consta en los registros de NIC Chile que 
con fecha 29 de abril de 2004, la sociedad CREACTIVA S.A. registró el dominio 
creactivamomentum.cl, con vigencia hasta al 28 de abril de 2010. 
 
Doña MAURA BRESCIA CLERICI hace evidente la existencia de numerosos 
nombres de dominio que incorporan en sus estructuras porciones o denominaciones 
que corresponden con otros ya asignados o que puedan aparecer como 
coincidentes con marcas comerciales. A juicio del Primer Solicitante, este es el caso 
del vocablo “MOMENTUM” y que no debiera llamar a la sorpresa del Segundo 
Solicitante cuyo giro social, según claramente lo expresa su razón social, es la 
publicidad y, en consecuencia, resulta insostenible pretender tal grado de 
exclusividad en el ámbito de los nombres de dominio en Internet que impida que 
terceros puedan utilizar esta denominación en la medida que no tengan relación con 
el ámbito o cobertura de que da cuenta su giro social. Bajo estas solas 
consideraciones, el mejor derecho de doña MAURA BRESCIA CLERICI sobre los 
nombres de dominio edmomentum.cl y editorialmomentum.cl, es incuestionable. 
 
El Primer Solicitante señala que bajo los criterios de MCCANN ERIKSON S.A. DE 
PUBLICIDAD, no podría existir en Internet nombre de dominio alguno asignado a un 
tercero que incluya la palabra o porción “MOMENTUM”, lo cuál a todas luces es 
ilusorio, costoso y materialmente imposible si se considera la amplia gama de 
dominios que conforman las direcciones de Internet tales como los TLD (Top Level 
Domain) .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .NAME y los correspondientes a los 
registros específicos de los 244 países, entre los que se incluye el dominio .CL.  
 
Agrega el Primer Solicitante que los registros de NIC Chile indican que el dominio 
momentum.cl no se encuentra activo, lo que considera constituir una evidencia 
más de que, en la práctica, el Segundo Solicitante no lo utiliza.  
 
Agrega el Primer Solicitante que por los antecedentes proporcionados, ha dado 
pleno cumplimiento a la exigencia del Reglamento de NIC Chile en su Artículo 14 
que señala claramente que “Será responsabilidad exclusiva del solicitante que su 
inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los 
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos 
válidamente adquiridos por terceros”.  
 
El Primer Solicitante hace mención a lo dispuesto por el Artículo 22, inciso primero, 
de dicho Reglamento que establece que: “Será causal de revocación de un nombre 
de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala 
fe”. 
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Su inciso segundo, viene en explicitar estos requisitos, estableciendo que: “La 
inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las 
tres condiciones siguientes:  
 

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una 
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el 
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 

 
b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 

legítimos con respecto del nombre de dominio, y  
 

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. 
 
Indica el Primer Solicitante que el Artículo 22, inciso tercero, establece que “La 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea 
taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio 
objetado:  
 
a) (...);  
 
b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular 

de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio 
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del 
nombre de dominio, esta pauta de conducta.  

 
c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar 

o afectar los negocios de la competencia. 
 

d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer 
con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar 
en línea, creando confusión con la marca del reclamante.  

 
Doña MAURA BRESCIA CLERICI es titular de la Solicitud Nº 821.977 de la marca 
comercial “MOMENTUM” para distinguir los “servicios de editorial” incluidos en la 
Clase 41 del Clasificador Internacional de productos y servicios, gozando de un 
derecho prioritario en su pretensión de obtener el privilegio de marca registrada para 
este signo en la distinción de servicios editoriales. 
 
El Primer Solicitante hace mención al Artículo 58, inciso primero del Reglamento de 
la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial que establece que: “La fecha de prioridad 
en Chile de cualquier derecho industrial será la de presentación de la respectiva 
solicitud en el Departamento”. En este mismo sentido, el Convenio de Paris, 
promulgado como Ley de la República con fecha 30 de Septiembre de 1991, en su 
Artículo 4 relativo al Derecho de Prioridad, Letra A, Número 3, establece que “Por 
depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para 
determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, 
cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud”. 
 
El Primer Solicitante considera que, de los antecedentes proporcionados por 
MCCANN ERIKSON S.A. DE PUBLICIDAD, se evidencia que no es dueña de 
privilegio alguno respecto de la marca comercial “MOMENTUM” en la distinción 
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especifica y determinada de servicios incluidos en la Clase 41, ni menos de 
“servicios editoriales”, y que sólo ha acreditado ser titular de la marca 
“MOMENTUM” para distinguir los siguientes servicios específicos y determinados: 
 

1. Registro Nº 613.536, Clase 35, para “servicios de ayuda en la 
explotación y dirección de una empresa comercial, servicios de 
ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una 
empresa industrial o comercial, servicios prestados por una empresa 
de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al 
público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de 
difusión y en relación con toda clase de mercancías y/o de servicios, 
servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, 
la compilación y/o la sistematización de comunicaciones escritas y 
de grabaciones, así como la explotación y/o la compilación de datos 
matemáticos o estadísticos, servicios de distribución de prospectos, 
directamente o por correo, y/o la distribución de muestras, servicios 
prestados por una agencia de publicidad en general”; y 

 
2. Registro Nº 613.537, Clase 38, para “servicios de difusión y 

comunicación por teléfono, terminales de computador, televisión, 
radio o cualquier otro medio, correo electrónico, envío y recepción de 
mensajes, facsímil, telegrama, télex, servicios que permiten 
comunicarse a distintas personas por cualquier medio”. 

 
El Primer Solicitante señala que no cabe más que desvirtuar la asimilación que se 
pretende entre estos signos, dada la tendencia mundial que existe en el ámbito de la 
propiedad industrial, y en particular en las marcas comerciales, a la aplicación del 
principio de especialidad preceptuado por el Artículo 19 bis D, inciso primero, de la 
Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial y el Artículo 31 del Reglamento de dicha Ley 
que establecen: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de 
utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir 
los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos 
en el registro”. 
 
El Primer Solicitante considera inaceptable la desmesurada pretensión del Segundo 
Solicitante de autos de extender la protección de sus marcas comerciales a 
cobertura o ámbitos distintos, especialmente si se considera la numerosa 
jurisprudencia establecida por el Departamento de Propiedad Industrial que ha 
venido en otorgar privilegios de marca registrada para idéntico signo en otras 
coberturas, según se acredita en las impresiones obtenidas por esta parte en el sitio 
Web oficial de dicho Departamento en el sitio dpi.cl. 
 
Doña MAURA BRESCIA CLERICI, concluye que todo lo expuesto evidencia su 
legitimidad y derecho prioritario para los nombres de dominio edmomentum.cl y 
editorialmomentum.cl sustentado en su calidad de Primer Solicitante, principio de 
preferencia temporal “First Come, First Served”; y su derecho prioritario para la 
marca comercial “MOMENTUM” Solicitud Nº 821.977, que distingue “servicio 
editorial” de la Clase 41, justificaciones plenas para la presentación y utilización del 
dominio solicitado, toda vez que no existe dominio alguno de idénticas 
características ni marca que aplique en la cobertura especifica y determinada de los 
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servicios editoriales y que sean afectados, y ante la evidencia indiscutible que en su 
actuación no existe mala fe alguna; 

 
7. Que con fecha 18 de noviembre de 2008, doña NOËLLE JEANNERET SIMIAN, en 

representación del Segundo Solicitante, MCCANN ERICKSON S.A. DE 
PUBLICIDAD, presenta su demanda de mejor derecho señalando que opera y es 
ampliamente conocido en el mercado bajo el nombre “MOMENTUM”, el que en 
nuestro país tiene registrado como marca comercial bajo los N°s 613.536 y 613.537, 
para distinguir servicios de las clases 35 y 38 del Clasificador Internacional de 
marcas comerciales. Dichos registros se originaron por solicitudes de inscripción 
presentadas con fecha 22 de marzo de 2001. También es titular de los registros N°s 
793.671, 793.672 y 791.673 de la marca “MCCANN MOMENTUM 
COMMUNICATIONS”, para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las 
clases 35 y 38 del Clasificador Internacional de marcas comerciales, los que, a su 
vez, renovaron los registros previos N°s 480.398, 480.397 y 480.399, 
respectivamente, solicitados con fecha 18 de abril de 1996. Adicionalmente 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD es también asignatario de los nombres 
de dominio momentum.cl, momentum-cisa.cl y momentum-ambiental.cl. 
 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD es miembro del renombrado Grupo 
McCann, que presta servicios comunicacionales y publicitarios y cuya historia se 
remonta a 1930. En efecto, en dicho año las agencias McCann y Erickson se 
fusionan, creando una empresa de comunicaciones de primer nivel, cuyas primeras 
oficinas en Latinoamérica en Buenos Aires y Río de Janeiro, abren en 1935.  
 
Añade el Segundo Solicitante, que MOMENTUM WORLDWIDE es filial y parte del 
grupo de empresas de comunicaciones McCANN-ERICKSON, cuya línea de 
servicios se focaliza a promover auspicios, música y entretenimiento, eventos y 
promociones, así como el marketing en el área del retail. Se desprende de su 
página Web, momentumww.com, que la agencia cuenta con oficinas en Norte 
América (Atlanta, Calgary, Chicago, Cincinnati, Detroit, Los Angeles, Milwaukee, 
Nueva York, San Francisco, San Juan, St. Louis, Toronto y Vancouver), 
Latinoamérica (Buenos Aires, México, Panamá, Sao Paulo, Santiago y San José), 
Europa (Amsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bruselas, Bucarest, Budapest, 
Cheshire, Copenhague, Dusseldorf, Estambul, Estocolmo, Frankfurt, Glasgow, 
Gotemburgo, Hamburgo, Helsinski, Kiev, Londres, Madrid, Malmo, Manchester, 
Milán, Moscú, Munich, Noisiel, París, Praga, Roma, Varsovia y Zagreb), Medio 
Oriente y África (Bahrain, Dubai, Egipto, Jeddah, Johannesburgo, Qatar, Riyadh y 
Tel-Aviv) y el Asia Pacífico (Bangkok, Beijing, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Nueva 
Delhi, Seúl, Shanghai, Sydney, Taipei y Tokio). 
 
El Segundo Solicitante destaca que la notoriedad de la agencia MOMENTUM de 
McCANN-ERICKSON es tal, que por el sólo hecho de digitar las palabras 
“MOMENTUM” y “MCCANN” en un buscador de Internet, las coincidencias o 
aciertos muestran más de 21 páginas de resultados.  
 
La estrecha similitud que existe entre las expresiones “MOMENTUM” y 
“EDMOMENTUM” y “EDITORIALMOMENTUM” no requiere de mayor análisis. En 
efecto, comparten su porción más importante, que está constituida por la palabra 
“MOMENTUM”, sin que los agregados “ED” o “EDITORIAL” alusiva, sin duda alguna 
al giro o rubro al que el Primer Solicitante querría aplicar los dominios en cuestión, 
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constituya un factor diferenciador. Por el contrario, pareciera indicar que se trata de 
identificar con ella una línea especial de los servicios comunicacionales que presta 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD. 
 
El Segundo Solicitante indica que debe tenerse presente que el Primer Solicitante 
también ha pedido la inscripción de la expresión “MOMENTUM” como marca 
comercial para distinguir “servicios de editorial” de la clase internacional 41, a la cual 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD dedujo oposición. En dicha oposición, 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD argumenta, además de la evidente 
coincidencia respecto de los signos en cuestión, la estrecha relación que presentan 
los rubros comprometidos en uno y otro caso.  
 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD presta muchos servicios publicitarios 
que suponen, además, servicios de editorial. La descripción de servicios incluida en 
el registro N° 613.536 de la marca “MOMENTUM” de MCCANN ERICKSON S.A. 
DE PUBLICIDAD incluye la “preparación de comunicaciones al público”, así como la 
“sistematización de comunicaciones escritas y la distribución de prospectos”. Según 
el Segundo Solicitante, muchas compañías del rubro publicitario prestan 
derechamente servicios de editorial, con lo cual el interés en los servicios editoriales 
por parte de una agencia de publicidad no sólo proviene de MCCANN ERICKSON 
S.A. DE PUBLICIDAD sino que se trata de un fenómeno extendido en el medio. Así 
es el caso de empresas locales tales como HARDESSEN DESIGN, FNX, TIEMPO 
21 y de KYBERNE, que junto con ofrecer servicios de publicidad, también ofrecen 
servicios de editorial. Otra prueba de la estrecha relación que existe entre los 
servicios de editorial y de publicidad es como una empresa propiamente editorial 
requiere de profesionales relacionados con el mundo gráfico, publicitario y de 
marketing. 
 
El Segundo Solicitante considera que las probabilidades de distinguir en términos 
suficientes y apropiados los signos “MOMENTUM”, por una parte, y 
“EDMOMENTUM” y “EDITORIALMOMENTUM”, por la otra, son prácticamente 
nulas, con lo cual, en caso de asignarse los nombres de dominio edmomentum.cl y 
editorialmomentum.cl al Primer Solicitante, MCCANN ERICKSON S.A. DE 
PUBLICIDAD vería seriamente conculcado su derecho de propiedad, además de 
resultar un factor de confusión en la red de Internet, tanto por la denominación en sí 
misma, como por el rubro al cual pretende aplicarse. 
 
El Segundo Solicitante indica que el artículo 14 inciso 1º del Reglamento reconoce 
como 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. 
A su vez, el artículo 22, que contempla las causales de revocación de un nombre de 
dominio ya asignado, considera abusiva (y, por ende, susceptible de revocación), 
que el nombre “sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de 
servicio sobre la que tiene derechos el reclamante” Agrega el Segundo Solicitante 
que, si bien este caso no trata sobre una revocación, resulta indiscutible la 
aplicabilidad de dichos criterios para una causa relativa a la asignación de un 
nombre de dominio. 
 
Añade el Segundo Solicitante que los principios contenidos en el Reglamento 
orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y 
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los derechos de las partes involucradas, incluyendo el respeto al derecho de 
propiedad, específicamente, en este caso, el de la propiedad intelectual que debe 
ser cautelado siempre y, en todo caso, impidiendo que sean usurpados por terceros 
y/o generen confusión. 
 
El Segundo Solicitante señala que al ser los signos “EDMOMENTUM” y 
“EDITORIALMOMENTUM” engañosamente similares a la expresión 
“MOMENTUM”, la cual MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD utiliza en el 
mercado tanto nacional como internacional, habiéndola también solicitado y 
registrado previamente en nuestro país tanto como marca comercial como nombre 
de dominio, queda en evidencia que las solicitudes de los dominios 
edmomentum.cl y editorialmomentum.cl infringen derechos válidamente 
adquiridos por MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD. 
 
El Segundo Solicitante considera que si a todo lo anterior se suma la amplia 
notoriedad y difusión con la que opera MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD 
en el mercado, en un rubro cercano al que se pretende explotar por parte de el 
Primer Solicitante, no cabe duda que los dominios en disputa deben ser asignados a 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD.  
 
El Segundo Solicitante menciona la sentencia dictada por el Juez Árbitro don 
Cristián Mir Balmaceda quien, con fecha 21 de agosto de 2008, asignó a MCCANN 
ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD el nombre de dominio momentum-cisa.cl, 
producto del conflicto suscitado por su inscripción por parte de un tercero y la 
subsecuente oposición por MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD, 
indicando:”ya que la simple diferenciación en la palabra “Cisa” entre ambas 
denominaciones, no otorga a la expresión pretendida una diferenciación relevante 
respecto de la denominación “Momentum”, de uso del segundo solicitante y que 
constituye su núcleo o elemento esencial. En efecto, el nombre de dominio en 
disputa “momentum-cisa” con la marca comercial previamente registrada por el 
segundo solicitante, “Momentum”, no tienen diferencias substanciales, de modo 
que puede crearse este Árbitro una concepción de la consistencia de los 
argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante entre la 
expresión “Momentum” y el nombre de dominio solicitado “momentum-cisa”; Que 
en virtud de lo recién expuesto, la similitud gráfica y fonética entre los signos 
mencionados, permiten concluir que la marca comercial “Momentum” de propiedad 
del segundo solicitante, al estar contenida en el nombre de dominio en disputa 
“momentum-cisa”, permite presumir objetivamente que el uso del último por un 
titular distinto interferirá ostensiblemente con las actividades del primer solicitante 
causando confusión en el público usuario de Internet”. Si bien el Primer Solicitante 
no compareció a hacer valer sus derechos en dicha oportunidad, la sentencia 
reconoció que la expresión “MOMENTUM” bajo su forma de protección jurídica y 
transmisión y publicidad al público, como marca comercial y nombre publicitario o 
similar, es de propiedad y uso de MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD, 
quién así lo acreditó sobradamente en dicho juicio. El este caso, el Segundo 
Solicitante indica que resulta tanto o aún más evidente si se considera que las 
diferencias entre los términos “MOMENTUM”, por una parte, y “EDMOMENTUM” y 
“EDITORIALMOMENTUM”, por la otra, son aún menores.  
 
El Segundo Solicitante, por último, indica que de todo lo expresado y al quedar en 
evidencia el mejor derecho del Segundo Solicitante, no cabe duda alguna que el 
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principio “First Come, First Served” no resulta aplicable este caso, razón por la cual 
no cabe sino negar lugar a las primeras solicitudes de los nombres de dominio 
edmomentum.cl y editorialmanagement.cl y asignar los mismos al Segundo 
Solicitante, esto es, a MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD; 

 
8. Que por resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, se provee el escrito 

presentado con fecha 13 de noviembre de 2008 don MAURICIO DUQUE 
GONZALEZ, en representación del Primer Solicitante, y se da traslado al Segundo 
Solicitante de la demanda arbitral correspondiente. Asimismo, se provee el escrito 
presentado con fecha 18 de noviembre de 2008 por doña NOËLLE JEANNERET 
SIMIAN, en representación del Segundo Solicitante, y se da traslado al Primer 
Solicitante de la misma, lo que se notifica por correo electrónico; 

 
9. Que con fecha 27 de noviembre de 2008, evacúa el traslado don MAURICIO 

DUQUE GONZALEZ, en representación del Primer Solicitante, MAURA BRESCIA 
CLERICI, señalando que de los antecedentes entregados por MCCANN ERICKSON 
S.A. DE PUBLICIDAD, y los obtenidos de terceros, no existen derechos adquiridos 
que se vean afectados por la solicitud de doña MAURA BRESCIA CLERICI, debido 
a que el giro social de la Agencia Global de McCann cubre el especifico y 
determinado rubro de los servicios de marketing, en particular el de las ventas al por 
menor, eventos y patrocinio. 
 
El Primer Solicitante reafirma lo indicado con documentación obtenida del buscador 
Google del sitio Web oficial mccann.com y momentunww.com. La expresión 
“MOMENTUM” corresponde a la división de MCCANN WORLDGROUP que se 
autodenomina como la mayor red mundial de marketing en ventas al detalle, 
promociones, eventos y patrocinio. Al respecto, se señalan los siguientes 
encabezados: a). “McCann to launch Momentum”; b). “Momentum McCann launches 
in South Africa”; c). “McCann-Erickson`s Momentum acquires HBH”; que se 
confirman de la propia información corporativa de MCCANN WORLD GROUP que 
señala: “Momentum……THE LEADING GLOBAL AGENCY SPECIALIZING IN 
SPONSORSHIP, MUSIC & ENTERTAINMENT, EVENTS, PROMOTION, AND 
RETAIL MARKETING”. 
 
El Primer Solicitante agrega que la oficina de MOMENTUM de Santiago de Chile, 
opera como CREACTIVA MOMENTUM, funcionando bajo el sitio Web creactiva.cl, 
con domicilio en Avenida Eliodoro Yáñez 2466, Santiago.  
 
El Segundo Solicitante en su presentación señala que sus servicios publicitarios 
suponen además los servicios de editorial, justificándolo en que muchas compañías 
del rubro publicitario prestan estos servicios editoriales. El Primer Solicitante no 
comparte esta opinión, ya que el rubro de MCCANN ERICKSON S.A. DE 
PUBLICIDAD es el de marketing, y la afirmación anterior que se pretende para los 
efectos de este arbitraje no se encuentra sustentado en derecho prioritario o efectivo 
alguno para este signo en la cobertura especifica y determinada de los servicios 
editoriales, a diferencia de lo que ocurre con doña MAURA BRESCIA CLERICI. 
 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD indica que la argumentación basada 
en una sentencia para la inscripción del dominio momentum-cisa.cl resulta 
inaplicable al caso de autos y menos aún produce el efecto de Cosa Juzgada. 
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Finalmente, el Primer Solicitante considera relevante evidenciar que el dominio 
momentum.com así como otros dominios de alto nivel no se encuentran asignados 
al Segundo Solicitante, quién opera bajo el dominio momentumww.com, 
circunstancia que se condice con los planteamientos de doña MAURA BRESCIA 
CLERICI en relación con la política de concesión de los nombres de dominio en 
Internet que se aplica en la actualidad en el Mundo Globalizado; 

 
10. Que con fecha 27 de noviembre de 2008, evacua el traslado doña NOËLLE 

JEANNERET SIMIAN, en representación del Segundo Solicitante, MCCANN 
ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD, indicando que doña MAURA BRESCIA CLERICI 
no aduce mejor derecho alguno respecto del dominio de autos, salvo en cuanto lo 
solicitó con anterioridad para alojar información sobre sus servicios editoriales, lo 
que se vería refrendado por su solicitud de inscripción N° 821.977 de la expresión 
“MOMENTUM” para distinguir, precisamente, “servicios de editorial” de la clase 41, 
respecto de todo lo cual habría procedido de buena fe.  

 
El Segundo Solicitante agrega que doña MAURA BRESCIA CLERICI alega que 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD no es el único que posee derechos 
respecto del nombre “MOMENTUM” en cuanto nombre de dominio, así como que su 
pretensión de extender la protección de sus marcas a ámbitos que califica como 
diversos, sería desmesurada. A juicio del Segundo Solicitante, esto no constituye, 
en caso alguno, fundamento suficiente como para prevalecer en esta materia, ya 
que para ello es necesario que acredite poseer derechos protegidos y una conducta 
concluyente asociada con el término en cuestión, tal como lo ha reconocido la 
jurisprudencia en causas de esta naturaleza. 
 
El Segundo Solicitante señala que en lo relativo al principio “first come, first served”, 
reiteradamente se ha fallado, incluyendo este mismo Tribunal, que el mismo debe 
ser aplicado cuando de los antecedentes proporcionados en el proceso se concluye 
que ambas partes tienen igualdad de derechos. 
 
El Segundo Solicitante considera que el único derecho que el Primer Solicitante 
podría considerar protegido, es aquel relativo a la solicitud de inscripción N° 821.977 
de la marca “MOMENTUM” en la clase 41, la cual data de sólo 29 de mayo de 
2008, en circunstancias que la marca “MOMENTUM” de propiedad de MCCANN 
ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD fue inscrita por primera vez en nuestro país el 
año 1996. En efecto, los registros N°s 793.671, 793.672 y 793.673 de la marca 
“MCCANN MOMENTUM COMMUNICATIONS” corresponden a renovaciones de 
los registros anteriores N°s 480.397, 480.398 y 480.399.  
 
El Segundo Solicitante destaca que el registro N° 613.536 de la marca 
“MOMENTUM” fue solicitado y concedido a MCCANN ERICKSON S.A. DE 
PUBLICIDAD durante 2001 y ha sido el asignatario del dominio momentum.cl de 
manera ininterrumpida desde abril de 2004.  
 
El Segundo Solicitante añade que desde un punto de vista internacional, la 
notoriedad de la agencia MOMENTUM de MCCANN-ERICKSON es tal que, por el 
sólo hecho de digitar las palabras “MOMENTUM” y “MCCANN” en un buscador de 
Internet, las coincidencias o aciertos muestran más de 21 páginas de resultados. A 
su vez, de su página Web momentumww.com se desprende, que la agencia 
cuenta con oficinas en Norte América (Atlanta, Calgary, Chicago, Cincinnati, Detroit, 
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Los Angeles, Milwaukee, Nueva York, San Francisco, San Juan, St. Louis, Toronto y 
Vancouver), Latinoamérica (Buenos Aires, México, Panamá, Sao Paulo, Santiago y 
San José), Europa (Amsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bruselas, Bucarest, 
Budapest, Cheshire, Copenhague, Dusseldorf, Estambul, Estocolmo, Frankfurt, 
Glasgow, Gotemburgo, Hamburgo, Helsinski, Kiev, Londres, Madrid, Malmo, 
Manchester, Milán, Moscú, Munich, Noisiel, París, Praga, Roma, Varsovia y 
Zagreb), Medio Oriente y África (Bahrain, Dubai, Egipto, Jeddah, Johannesburgo, 
Qatar, Riyadh y Tel-Aviv) y el Asia Pacífico (Bangkok, Beijing, Jakarta, Kuala 
Lumpur, Manila, Nueva Delhi, Seúl, Shanghai, Sydney, Taipei y Tokio). 
 
El Segundo Solicitante menciona nuevamente la sentencia dictada por el Juez 
Arbitro don Cristián Mir Balmaceda, la que con fecha 21 de agosto de 2008 le 
asignó el nombre de dominio momentum-cisa.cl, producto del conflicto suscitado 
por su inscripción por parte de un tercero y la subsecuente oposición por MCCANN 
ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD. Si bien la primera solicitante no compareció a 
hacer valer sus derechos en dicha oportunidad, la sentencia reconoció que la 
expresión “MOMENTUM” bajo su forma de protección jurídica y transmisión y 
publicidad al público, como marca comercial y nombre publicitario o similar, es de 
propiedad y uso de MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD, quién así lo 
acreditó sobradamente en autos.  
 
El Segundo Solicitante considera que con los antecedentes expuestos en esta 
oportunidad junto con los aportados en la demanda de 18 de noviembre de 2008, se 
puede concluir que posee tanto derechos protegidos como una conducta 
concluyente respecto del nombre “MOMENTUM”, cosa de la que el Primer 
Solicitante carece absolutamente. A mayor abundamiento, MCCANN ERICKSON 
S.A. DE PUBLICIDAD ha impugnado la citada solicitud de inscripción N° 821.977, 
atendida la identidad que presentan las expresiones en cuestión (en ambos casos, 
la palabra “MOMENTUM”), así como la estrecha e innegable relación que existe 
entre los rubros comprometidos, publicidad y servicios de editorial. Ello contribuye a 
concluir, a juicio del Segundo Solicitante, con aún mayor fortaleza que sitios como 
edmomentum.cl o editorialmomentum.cl ofreciendo servicios de editorial serán 
sin duda asociados a él. 
 
El Segundo Solicitante agrega que, por el hecho de que existan terceros que sean 
titulares de derechos respecto de nombres de dominio que incluyen la expresión 
“MOMENTUM”, en nada altera lo que ha expresado. En lo relativo al TLD .cl, 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD es el titular de todos los dominios que 
incluyen el término en cuestión, lo que constituye sin duda un antecedente de 
importancia.  
 
El Segundo Solicitante, por último, destaca que el dominio creactivamomentum.cl 
citado como ejemplo por el Primer Solicitante, es también de su propiedad. En 
efecto, CREACTIVA S.A. y MCCANN-ERIKCSON S.A. DE PUBLICIDAD son 
empresas relacionadas, pues forman parte de un mismo grupo empresarial. Por lo 
anterior y para evitar dudas como aquellas en las que incurrió la contraparte en 
autos, CREACTIVA S.A. y MCCANN-ERIKCSON S.A. DE PUBLICIDAD procedieron 
con esta misma fecha a formalizar la transferencia del dominio al Segundo 
Solicitante, por ser esta última quien ha consolidado la propiedad de las diversas 
marcas comerciales y dominios que versan sobre la expresión “MOMENTUM” en 
nuestro país. La relación existente entre CREACTIVA S.A. y MCCANN-ERIKCSON 
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S.A. DE PUBLICIDAD, fue documentada en la demanda de fecha 18 de noviembre 
de 2008, y mediante la presentación que el Segundo Solicitante usa en Chile para 
dar a conocer los servicios que presta bajo el nombre MOMENTUM. Dicho 
documento deja en evidencia la relación, toda vez que alude, precisamente, a 
“CREACTIVA MOMENTUM” como agencia; 
 

11. Que con fecha 28 de noviembre de 2008, se provee el escrito presentado con fecha 
27 de noviembre de 2008 por don MAURICIO DUQUE GONZALEZ en 
representación del Primer Solicitante, MAURA BRESCIA CLERICI. Asimismo, se 
provee el escrito presentado con igual fecha por doña NOËLLE JEANNERET 
SIMIAN, en representación del Segundo Solicitante, MCCANN ERICKSON S.A. DE 
PUBLICIDAD, resolución que se notifica a las partes por correo electrónico; 
 

12. Que con fecha 5 de diciembre de 2008, 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 
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 el Segundo Solicitante señala que opera y es ampliamente conocido en el 

mercado bajo el nombre “MOMENTUM”, el que tiene registrado en nuestro país 
como marca comercial bajo los N°s 613.536 y 613.537 para distinguir servicios de 
las clases 35 y 38 y, a su vez, de la marca “MCCANN MOMENTUM 
COMMUNICATIONS”, la cual también tiene registrada bajo los N°s 793.671, 
793.672 y 791.673 para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 
35 y 38, respectivamente, lo que acredita mediante los documentos que acompaña 
los cuales no fueron objetados por el Primer Solicitante;  

 
5. Adicionalmente MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD ha acreditado 

fehacientemente ser asignataria de los nombres de dominio momentum.cl, 
momentum-cisa.cl y momentum-ambiental.cl; 

 
6. Que, por otro lado, el Primer Solicitante ha acreditado fehacientemente ser titular de 

la Solicitud Nº 821.977 de la marca comercial “MOMENTUM” para distinguir los 
“servicios de editorial” de la Clase 41. Dicha solicitud fue presentada con fecha 29 
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de mayo de 2008, esto es, con anterioridad a la presentación de las solicitudes en 
conflicto, y se encuentra actualmente pendiente con oposición por parte de 
MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD, la cual se basa en la marca 
“MOMENTUM” Registro N° 613.536, que distingue “servicios de ayuda en la 
explotación y dirección de una empresa comercial; servicios de ayuda en la 
dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o 
comercial; servicios prestados por una empresa de publicidad que se encargan 
esencialmente de comunicaciones al publico, de declaraciones o de anuncios por 
todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías y/o de 
servicios; servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la 
compilación y/o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así 
como la explotación y/o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; 
servicios de distribución de prospectos, directamente o por correo, y/o la distribución 
de muestras; servicios prestados por una agencia de publicidad en general” de la 
clase 35; 

 
7. Que MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD argumenta que presta muchos 

servicios publicitarios que suponen, además, servicios de editorial, agregando que 
existe una estrecha relación entre los servicios de editorial y de publicidad, puesto 
que una empresa editorial requiere de profesionales relacionados con el mundo 
gráfico, publicitario y de marketing; 

 
8. Que no obstante lo anterior, la cobertura del Registro N° 613.536 de la marca 

“MOMENTUM” de la clase 35 de propiedad del Segundo Solicitante, claramente no 
ampara “servicios de editorial” de la clase 41, que son los servicios que pretende 
prestar el Primer Solicitante bajo la marca “MOMENTUM” pedida, y 
presumiblemente con esos mismos servicios estarán relacionados los dominios 
edmomentum.cl y editorialmomentum.cl en conflicto. Asimismo, de los 
antecedentes proporcionados por MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD, se 
desprende que el Segundo Solicitante no es titular de marca comercial alguna que 
incluya la expresión “MOMENTUM” y que distinga “servicios de editorial” de la clase 
41 y, si bien puede que efectivamente algunas agencias de publicidad incluyan 
dichos servicios entre los que ofrecen, es lógico suponer que ellas los han 
amparado debidamente mediante las marcas comerciales correspondientes;  

 
9. Que, en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, el suscrito ha verificado en el 

Registro de Nombres de Dominio de NIC Chile que los dominios momentum10.cl 
de propiedad de RODRIGO IGNACIO MORAGA MOLINA, y el dominio 
momentumti.cl de propiedad de LEONARDO EUGENIO JADUE JADUE, ya 
coexisten con los dominios momentum.cl, creactivamomentum.cl, momentum-
ambiental.cl y momentum-cisa.cl de propiedad de MCCANN ERICKSON S.A. DE 
PUBLICIDAD; 

 
10. Que, asimismo, el Primer Solicitante ha acreditado que MCCANN ERICKSON S.A. 

DE PUBLICIDAD no es titular del dominio momentum.com, el cual es de propiedad 
de MOMENTUM ADVANCED SOLUTIONS INC., ni tampoco de los dominios gTLD 
momentum.net, momentum.org, momentum.biz, momentum.info o 
momentum.name, todos de propiedad de terceros ajenos a este juicio. Asimismo, 
ha acreditado que, a nivel mundial, el Segundo Solicitante opera su división 
“MOMENTUM”, el cual se autodenomina como la mayor red mundial de marketing 
en ventas al detalle, promociones, eventos y patrocinio, a través del dominio 
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momentumww.com; 
 
11. Que de los antecedentes acompañados por el Segundo Solicitante, se acredita que 

efectivamente tiene operaciones en Chile, funcionando bajo la razón social 
CREACTIVA MOMENTUM y utilizando como sitio Web en nuestro país el dominio 
creactiva.cl. Asimismo, puede apreciarse que se describen como una agencia de 
marketing promocional, especialistas en las áreas de marketing promocional, trade 
marketing, activaciones, merchandising y eventos. Por consiguiente, se desprende 
que no prestan “servicios de editorial”, lo que hace aún más improbable una 
eventual confusión; 

 
12. Que a juicio de este árbitro, el proyecto que el Primer Solicitante pretende operar 

bajo la marca comercial “MOMENTUM” solicitada y bajo los dominios 
edmomentum.cl y editorialmomentum.cl objeto de este arbitraje, corresponde a 
uno que, de concretarse, tendrá un fin legítimo que nada tiene que ver con los 
servicios que presta el Segundo Solicitante bajo la marca “MOMENTUM” de su 
propiedad. En efecto, ninguno de los dominios solicitados hace alusión alguna al 
giro de MCCANN ERICKSON S.A. DE PUBLICIDAD y, más aún, logran identificar 
su destino y eventual uso en forma clara; 

 
13. Que por el solo hecho de tener registrada MCCANN ERICKSON S.A. DE 

PUBLICIDAD la marca comercial “MOMENTUM”, la cual se encuentra incorporada 
a los nombres de dominio en disputa, no le otorga al Segundo Solicitante un mejor 
derecho, dado que el Primer Solicitante ya tenía solicitada con anterioridad la misma 
marca para servicios distintos y no relacionados con los amparados por la marca 
registrada base de las solicitudes competitivas presentadas en autos;  

 
14. Asimismo, si bien es efectivo que el Segundo Solicitante utiliza la marca 

“MOMENTUM” en el mercado chileno, lo hace para servicios distintos a los que 
pretende prestar el Primer Solicitante, y conjuntamente con la expresión 
CREACTIVA, operando en Chile bajo la razón social CREACTIVA MOMENTUM y 
utilizando el sitio Web creactiva.cl; 

 
15. Que el Primer Solicitante señala que existe en su favor una presunción de mejor 

derecho y de buena fe, agregando que tiene el derecho prioritario conforme al 
principio de preferencia temporal “First Come, First Served”, puesto que no existe 
dominio alguno que se haya solicitado o asignado con anterioridad idéntico a los 
dominios en conflicto, ni marca registrada o solicitada para distinguir los “servicios 
de editorial”; 

 
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 pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. En virtud de los 
fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, 
atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la 
convicción de que a doña MAURA BRESCIA CLERICI le asiste un mejor derecho a 
los dominios solicitados, por ser la primera en solicitarlos, sin que el Segundo 
Solicitante haya logrado acreditar un mejor derecho a los mismos; 
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SE RESUELVE: 
 
Asígnense los nombres de dominio edmomentum.cl y editorialmomentum.cl al Primer 
Solicitante, doña MAURA BRESCIA CLERICI, RUT N° 4.819.827-9. 
 
Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
 
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 doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman 
conjuntamente con el árbitro. 
 
Santiago, 3 de marzo de 2009.- 
 
 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
 
Testigos: 
 
 
 
 

Claudia Ruíz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés 
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2 

 

 
 

 

 

 


