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Foja 43 

Santiago, siete de octubre de dos mil trece 

VISTOS: 

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de 

procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código 

de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la 

forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a 

las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de 

inscripción del nombre de dominio “ESTMET.CL”: 

PARTE EXPOSITIVA: 

Que por Oficio de fecha 14 de mayo de 2013, el Departamento de Ciencias de 

la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez 

Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de 

dominio “ESTMET.CL”, existente entre doña Marisol Docmac, Rut 14.351.278-

9, domiciliada  en  1° Transversal 1058, Padre Hurtado, Región Metropolitana, 

y Minera El Tesoro, Rut 78.896.610-5, sociedad de giro minero, domiciliada en 

Ahumada Nº 11, Oficina 501, comuna de Santiago, representada por Estudio 

Silva & Compañía y su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos con 

domicilio en Hedaya Nº  60, Piso 4, Las Condes, Santiago.  

Que por resolución de fecha 15 de mayo de 2013 el suscrito aceptó el cargo y 

juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a 

comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a 

fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 23 de 

mayo de 2013, a las 16:00 horas, al que asistió sólo la parte Minera El Tesoro, 

y en rebeldía de doña Marisol Docmac, a quien se notificó de las bases de 

procedimiento con igual fecha mediante correo electrónico. 

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa doña Marisol 

Docmac, primera solicitante del nombre de dominio “ESTMET.CL” y Minera El 

Tesoro, segunda solicitante y demandante de autos. 

Que la parte demandante Minera El Tesoro,  presentó a fojas 8 y siguientes 

demanda de asignación  del nombre de dominio “ESTMET.CL”, y en la que 

invoca los siguientes fundamentos: 

I.- Antecedentes de Hecho:  
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1.- Minera El Tesoro: 

Indica que MINERA EL TESORO, es la creadora, usuaria y quien ha 

posicionado en Chile y el resto de América Latina el signo MINERA EL 

TESORO, EL TESORO y MET, como sigla representativa de Minera El Tesoro. 

Minera El Tesoro forma parte del grupo minero  Antofagasta Minerals S.A., una 

de las compañías productoras de cobre de más alto crecimiento de la industria 

mundial. 

Esta compañía tiene su base en Gran Bretaña, pero sus actividades están 

concentradas básicamente en Chile, donde además posee la empresa de 

Aguas Antofagasta y las minas de cobre Michilla y Los Pelambres, las que en 

conjunto producen anualmente 434.000 toneladas de cobre fino. 

Que, Antofagasta Minerals también posee una amplia red ferroviaria formada 

por el ferrocarril Antofagasta - Bolivia con una red propia de mas de 900 

kilómetros que vincula a Chile, Argentina y Bolivia con los puertos de 

Antofagasta y Mejillones como salida natural al Pacifico. Esta red es 

complementada con una extensa flota de trenes y camiones para el transporte 

de insumos y productos. 

Que, Minera El Tesoro es propietaria del depósito mineral El Tesoro, que 

explota en sus instalaciones ubicadas en el distrito de Sierra Gorda, cuya 

Planta se encuentra localizada en la segunda región del País, a 196 kilómetros 

de la ciudad de Antofagasta y a 90 kilómetros de la ciudad de Calama. La 

localidad más cercana es el poblado de Sierra Gorda ubicado a una distancia 

de 22 kilómetros. 

La propiedad de Minera El Tesoro está constituida en un 100% por Antofagasta 

Minerals S.A. empresa perteneciente a Antofagasta PLC. 

La mina es explotada a rajo abierto con una capacidad de 70 millones de 

toneladas de material por año a una razón lastre de mineral de  4,6. Las 

dimensiones del rajo abierto al final de la explotación serán aproximadamente 

de 1,7 Kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho 250 metros de 

profundidad aproximada. 
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La explotación es en bancos de 7,5 metros en mineral y 15 metros en lastre 

para la pala. El ángulo de craa del banco es 7,5° con pre-corte y ángulo inter-

rampa de 62°, para obtener un ángulo global de 52° con rampa de 30 metros. 

La mina además cuenta con un taller de mantención para los equipos mina y 

un taller de soldadura, ambos operados por empresas contratistas. 

Que, ha buscado proteger sus marcas y registró las marcas +MET, MET, 

CÁTODOS MET, CÁTODOS TESORO, CÁTODOS EL TESORO, TESORO, EL 

TESORO y MINERA EL TESORO, además de ser la titular de los nombres de 

dominio met.cl, met.xxx, metcorp.cl, imet.cl, meet.cl, tmet.cl, mineraeltesoro.cl, 

tesoro.cl, tesoro.xxx y tesoros.cl, y acompaña listado de marcas y nombres de 

dominio .CL en documento impreso, datos que son públicos además en el sitio 

web del Departamento de propiedad Industrial, www.dpi.cl y certificados de NIC 

Chile. 

Señala que es titular de marcas, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena 

fe a invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a 

nivel nacional e internacional. 

Que, de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una 

evidente confusión en el público nacional pues las marcas +MET, MET, 

CÁTODOS MET, CÁTODOS TESORO, CÁTODOS EL TESORO, TESORO, EL 

TESORO y MINERA EL TESORO, como su razón social quedará 

inequívocamente asociada a un nombre de dominio cuasi idéntico. 

El nombre de dominio en cuestión corresponde exactamente a la marca “MET”, 

y únicamente se le adicionan tres letras “EST” elementos que no logran hacer 

distintivo el nombre de dominio en conflicto, por consiguiente, cualquiera que 

ingrese a la página del primer solicitante puede pensar que se trata de una 

empresa que se encuentra relacionada con la actora, o peor aun que se trata 

efectivamente de ella, o de algún producto o servicio. Todo ello contribuye a la 

confusión en el mercado y no es sano para los agentes económicos que 

intervienen en el mercado. 
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Que lo anterior no quiere decir que el usuario de internet, sea un ignorante o 

torpe, sino lo que se está demostrando el efectiva (ni siquiera potencial), peligro 

de confusión, y que en su opinión posee un radical mejor y legítimo derecho 

sobre el dominio materia de autos, por los registros marcarios, el nombre de 

dominio que posee y su razón social además del posicionamiento del nombre 

en el mundo de Internet. 

Esta situación rompe con el espíritu  esencial de la ley de marcas encaminado 

a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de “confusión o error” 

al momento de adquirir productos y servicios.   

Por lo anterior estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al 

primer solicitante por: 1.-  el gran potencial de confusión dada la identidad  de 

las expresiones; 2.- por el hecho de que solo la actora tiene registrada y 

protegida su marca; 3.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito 

 de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en 

publicidad y posicionamiento. 

2.- Capitalización del concepto Met, Minera El Tesoro: 

Que como señaló toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y 

debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos 

jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen comercial, nos 

referimos a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la 

dilución marcaria. En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una 

empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la 

procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, 

el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el 

nombre de dominio solicitado en función de mi cliente.  

Que, cómo se ve las marcas +MET, MET, CÁTODOS MET, CÁTODOS 

TESORO, CÁTODOS EL TESORO, TESORO, EL TESORO y MINERA EL 

TESORO quedarán del todo desprotegidas si se asigna el nombre de dominio 

al primer solicitante. 

¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a 

una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?  

En opinión de la actora, esta situación es perniciosa para el sistema económico 

y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro 
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ordenamiento jurídico.  

El concepto ESTMET.CL se asocia inequívocamente con el nombre con que es 

conocida por el público consumidor y sus marcas, por lo que la sola 

confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el 

dominio en cuestión le sea asignado. Que el artículo 14 artículo del 

Reglamento NIC CHILE, señala: “Será de responsabilidad exclusiva del 

solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de 

publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como 

asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”. Que NIC Chile, sin 

estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa 

del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y 

Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio 

solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos 

en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio 

solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.  

Que por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, 

sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto 

abona la tesis de la actora: 

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea 

abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. 

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. 

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: 

 d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre 

de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de 
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transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su 

competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a 

su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del 

bien o servicio, 

 e. 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. 

 f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de 

perturbar o afectar los negocios de la competencia. 

 g. 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. 

Reitera el tema de la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a 

que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión 

identificatoria similar a las marcas, dominios y razón social, como 

eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a 

ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital 

comercial y marcario asociado a los signos registrados. Esta situación además 

de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho 

de propiedad que tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales 

posee protección de rango legal y constitucional.  

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad 

comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más 

importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección 

jurídica.  

Por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público 

económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la 

procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el 

mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el 

dominio de autos a la contraria. 

3.- Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio: 

Señala que Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y 
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errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar 

armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En 

esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho 

económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les 

asiste el derecho a “capitalizar” su  trayectoria comercial, como justo tributo al 

desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya 

protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta 

disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta 

esencial para entender la pretensión de la actora, y se traduce en una firme y 

radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para 

otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha 

realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, 

como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de 

un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados, y pide 

que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente 

el principio “First Come First Served”, que en muchos casos involucra una 

profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, 

afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el 

mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más 

allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos 

a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor 

derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros 

“llegué primero y punto”, ha sido superada y solicita encarecidamente que al 

fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera 

que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente 

mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que 

analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. 

4.- Conclusión: 

Que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable 

otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de 

confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de 

los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con 

ESTMET.CL, dado que los consumidores la identificaran, casi de manera 
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automática con MINERA EL TESORO. 

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en 

virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a 

confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no 

posee un derecho equivalente al nuestro. 

En suma,  interés legítimo, historia de Minera El Tesoro, sus marcas y nombres 

de dominios, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales 

consolidados, todos estos son elementos que la perfilan como titular de "un 

mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. 

Por las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del 

ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, 

venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio 

ESTMET.CL, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos. 

Pide tener por presentada demanda de asignación de nombre de dominio, 

someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en 

cuestión ESTMET.CL, sea asignado a MINERA EL TESORO, con expresa 

condena en costas a la parte demandada. 

Medios de prueba acompañados por Minera El Tesoro  en su escrito de 

demanda: 

1.- Listado de las marcas y dominios de MINERA EL TESORO; 

2.- Impresión de homepage de sitio web www.TESORO.cl ; 

3.- Impresión de resultado de búsqueda en www.google.com de MINERA EL 

TESORO; 

4.- Fotocopia del reporte anual y estados financieros del año 2008, 2010; y, 

5.- Fotocopia del reporte de sustentabilidad 2009 de la Minera El Tesoro. 

Que, con fecha 28 de junio de 2013 el Tribunal dictó resolución, teniendo por 

interpuesta demanda arbitral de asignación  del nombre de dominio en disputa 

y confirió traslado a doña Marisol Docmac, por el término de 15 días hábiles 

para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios 

acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con 

igual fecha. 

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación 

de demanda, razón por la cual con fecha 14 de agosto de 2013, se dictó 
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resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de la primera 

solicitante, y se  citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha 

resolución por correo electrónico con igual fecha. 

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO:  

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo: 

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este 

sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde 

asignar el nombre de dominio “ESTMET.CL”, esto es, si a doña Marisol 

Docmec, primera solicitante, o a Minera El Tesoro, segunda solicitante y 

demandante. 

SEGUNDO: Que la segunda solicitante y demandante Minera EL Tesoro, 

sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer 

solicitante del nombre de dominio “ESTMET.CL”, en consideración a que es 

creador y usuario del signo “MET”, denominación que tiene registrada como 

marca comercial +MET, MET, CÁTODOS MET, CÁTODOS TESORO, 

CÁTODOS EL TESORO, TESORO, EL TESORO y MINERA EL TESORO  

ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y como nombre de dominio 

CL met.cl, met.xxx, metcorp.cl, imet.cl, meet.cl, tmet.cl, mineraeltesoro.cl, 

tesoro.cl, tesoro.xxx y tesoros.cl.  

Agrega que de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante, se 

causará confusión en el público, atendido a que el dominio en disputa contiene 

de manera integra su marca comercial, la que presenta una semejanza fonética 

determinante con aquel, esto es, entre las denominaciones ESMET y MET con 

los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirá su marca 

comercial, introduciendo confusión en los consumidores y usuarios en el tráfico 

económico.  

TERCERO: Que, la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, 

como medios de prueba, entre otros, listado de sus marcas comerciales y sus 

nombres de dominio, ya individualizados.  

CUARTO: Que, en el caso en análisis no se puede dejar de considerar que la 

primera solicitante doña Marsiol Docmec, no compareció en el proceso arbitral 

a defender su posición, mediante contestación de demanda, haciendo valer sus 

derechos y aportando antecedentes, en circunstancias que tuvo la oportunidad 
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procesal para hacerlo, lo que no permite a este sentenciador considerar otros 

antecedentes y pruebas que los argumentos presentados por la demandante, 

atendido que este proceso arbitral se rige por el principio dispositivo o de 

impulso procesal de parte, y que conforme a ello, y por mandato del artículo 

160 del Código de Procedimiento Civil que dispone: “Las sentencias se 

pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a puntos 

que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en 

cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio”. 

QUINTO: Que, en el Procedimiento de Resolución de Disputas para los Nuevos 

gTLD, de ICANN, en su  el artículo 11, letra g), señala: “Si el solicitante no 

presentase una respuesta a la objeción dentro del plazo de treinta (30) días, se 

le considerará en falta por incumplimiento y la objeción se declarará 

ganadora.”, lo que viene a ratificar como fundamentación “lege ferenda”, y 

como principio procesal resolutor y o asignador, que la actitud procesal del 

primer solicitante demandado en cuanto a que si incurre en “incontestación” a 

la demanda de asignación presentada por el oponente, no es en el proceso 

neutral e indiferente en el resultado final del litigio, ya que provoca el efecto 

procesal que el órgano encargado de la resolución del conflicto debe estar a la 

pretensión de la demanda, como ocurre en el caso en disputa. 

RESOLUCION: 

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de 

Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, se 

resuelve acoger la demanda de asignación del nombre de dominio 

ESTMET.CL, presentada por la segunda solicitante Minera El Tesoro a fojas 8 

y siguientes de autos, y se desestima la solicitud de asignación de la primera 

solicitante doña Marisol Docmec,  sin condena en costas.  

 

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a 

fojas 2 de autos. 

 

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC 

Chile, de igual forma.  
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Archívese el expediente arbitral. 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil,  

firman como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, 

quienes autorizan la sentencia. 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal 

Abogado 

Juez Árbitro Arbitrador 

Alejandra Loyola Ojeda 

  

 

                   Andrés Torres Ríos 

 


