
MAT: Asignación de nombre de dominio “mkm.cl” 1 

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diez. 2 

VISTOS: 3 

1.- Que por oficio Nº OF11018 de fecha 21 de Julio de 2009, el 4 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de 5 

Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para 6 

resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio 7 

“mkm.cl”; entre Ingeniería Eléctrica y Construcción Flores y Flores 8 

Compañía Limitada, como primer solicitante, y Markasmarket S.A, 9 

como segundo solicitante; 10 

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un 11 

estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento 12 

para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, en 13 

adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por 14 

las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que 15 

de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde 16 

al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de 17 

“Árbitro Arbitrador”; 18 

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 27 de 19 

Julio de 2009, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró 20 

desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para 21 

convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 10 de 22 

Agosto de 2009 a las 11:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta 23 

resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo 24 

electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile; 25 

4.-  Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo 26 

comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo 27 

el día 10 de Agosto de 2009, sólo con la asistencia de la parte de 28 

Markasmarket SA, representada por don Enrique Weisselberger Brilovich, 29 

y en ausencia del primer solicitante; 30 



 2 

5.-  Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de 1 

Ingeniería Eléctrica y Construcción Flores y Flores Compañía Limitada 2 

hizo valer sus derechos y pretensiones, para lo cual sostuvo y demostró 3 

lo siguiente:  a) Que es una de las principales empresas en el rubro de 4 

Ingeniería Eléctrica y Construcción en la Octava Región y el país, 5 

habiendo participado en múltiples obras de gran envergadura y 6 

notoriedad; b) Que en su calidad de primer solicitante, se encuentra 7 

amparado por el principio “first come, first served”. Además, inscribió y 8 

pagó correctamente el dominio “mkm.cl” el día 8 de Abril de 2009 a las 9 

14:57:19 p.m., esto es, 22 días antes que el segundo solicitante; c) Que 10 

la empresa posee derechos que le otorgan preferencia para la 11 

asignación del nombre de dominio en disputa, ya que el nombre de 12 

fantasía con el que actúa la sociedad es “MKM Ingeniería Ltda”, según 13 

se señala en el extracto de sociedad inscrito y publicado en el registro 14 

de comercio; d) Que su solicitud no es contraria a derechos 15 

válidamente adquiridos por terceros, ni vulnera la ética mercantil, 16 

competencia leal, ni es una solicitud abusiva; e) Que han invertido en 17 

el posicionamiento de la marca MKM y mkm.cl, con la construcción del 18 

sitio correspondiente, correos electrónicos, avisos a clientes, vestimenta 19 

de trabajadores, etc; f) Que han obrado de buena fe, al no contrariar 20 

principios de ética mercantil y competencia leal, tan solo intentando 21 

proteger de manera real y efectiva sus intereses; g) Que en la especie 22 

se dan todos y cada uno de los supuestos que establece el 23 

procedimiento de mediación y arbitraje de la reglamentación para el 24 

funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .cl, para otorgar el 25 

dominio. 26 

6.- Por su parte, también dentro de plazo, las parte de Markasmarket 27 

S.A., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor 28 

derecho sobre el nombre de dominio “mkm.cl”, para lo cual sostuvo y 29 

demostró lo siguiente: a) Que  es titular de la marca comercial MKM, 30 
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inscrita actualmente bajo el siguiente detalle: i) Registro Nº 768.565, que 1 

distingue calzado, vestuario y sombrería de la clase 25; ii) Registro Nº 2 

768.566, que distingue servicios de comercialización y venta al detalle 3 

de vestuario, calzado y sombrería de la clase 35. Con el objeto de 4 

acreditar lo anterior, acompaña copias de informe obtenido de la 5 

página de Internet del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial; b) 6 

Que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es 7 

estrecha, y por ende la resolución de los conflictos por asignación de 8 

nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la 9 

titularidad de las solicitudes y registros marcarios  para el signo pedido 10 

como dominio; c) Que la marca “MKM” es idéntica a “mkm.cl”, por lo 11 

que si se le asignara al primer solicitante crearía confusión entre los 12 

usuarios de Internet. Por lo demás, la imagen y trayectoria comercial de 13 

Markasmarket S.A. podría ser ampliamente afectada, y se debe aplicar 14 

el principio doctrinal de la dilución, ya que los consumidores tendrían 15 

dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos 16 

promocionados en la página web “mkm.cl”. d) Que el principio 17 

doctrinal del “first come, first served” solo debe ser aplicado cuando 18 

ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el 19 

nombre de dominio, pues debe ser aplicado en su calidad de “ultima 20 

ratio”. El solo hecho de presentar con anticipación una solicitud de 21 

registro, no puede imperar sobre los principios generales del derecho; 22 

d) El uso del nombre de dominio “mkm.cl” por cualquier otra persona o 23 

compañía, o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar la 24 

actividad de mi representado, pudiendo incluso llegar a diluir la 25 

capacidad distintiva de la que goza la marca MKM en Chile. 26 

7.- Con fecha 10 de Septiembre de 2009 se dio traslado a las partes 27 

de las respectivas pretensiones o aseveraciones efectuadas por cada 28 

una de ellas, para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones 29 

efectuadas por la contraria, sin que ello hay ocurrido; 30 



 4 

8.- Que con fecha 24 de Septiembre de 2009 la parte de Ingeniería 1 

Eléctrica y Construcción Flores y Flores Compañía Ltda. acompañó los 2 

siguientes documentos: a) Copia autorizada de la escritura pública 3 

donde consta el nombre de fantasía de la Sociedad; b) Copia 4 

autorizada del extracto de la Sociedad. Además, en un otrosí solicita 5 

que se tenga presente que la creación de los correos electrónicos 6 

corporativos de la empresa, de los que se hace mención en la 7 

demanda, se acreditan mediante el sitio disponible en Internet 8 

http://www.google.com/a/mkm.cl. 9 

9.- Por resolución de fecha 16 de Octubre de 2009 el Tribunal Arbitral 10 

tuvo por acompañados los documentos, con citación; y tuvo presente 11 

la referencia al sitio disponible en Internet. 12 

10.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin 13 

que ninguna de las partes haya hecho presentación alguna, y en 14 

consideración a las normas del procedimiento acordadas, en cuya 15 

virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los 16 

antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, 17 

conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a 18 

prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia. 19 

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: 20 

10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la 21 

necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho 22 

sobre el nombre de dominio “mkm.cl”, esencialmente basado por una 23 

parte en la primera solicitud de nombre de dominio que el primer 24 

solicitante ha hecho; y por la parte del segundo solicitante, quien 25 

acreditó ser titular de la marca comercial “mkm” en Chile; 26 

11.- Que, son hechos no controvertidos e indiscutidos en la presente 27 

causa los siguientes: 28 

a) Que habiendo sido legalmente emplazadas ambas partes, estas 29 

han demostrado un interés legítimo en la presente causa, 30 
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apersonándose en la misma, y haciendo valer en distintas etapas 1 

procesales sus derechos; 2 

b) Que en armonía con lo expuesto en la letra anterior, ambas 3 

partes han hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, 4 

fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, por lo que 5 

debe descartarse cualquier consideración o argumentación de mala 6 

fe o intención de apropiación de su signo ajeno;  7 

12.- Que si bien ambas partes han dado argumentos de distinta 8 

naturaleza para sostener un derecho o pretensión sobre el nombre de 9 

dominio “mkm.cl”, resulta determinante para este Arbitro poder 10 

establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre 11 

de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar 12 

efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, 13 

creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del 14 

nombre de dominio en disputa; 15 

13.- Que la razón o motivo invocada por el primer solicitante, se 16 

funda esencialmente en que la denominación “MKM”, forma parte del 17 

nombre de fantasía de la Sociedad, cual es “MKM Ingeniería Ltda”, sin 18 

que goce de otras formas de protección jurídica, o formas de 19 

transmisión y publicidad al público, tales como nombre comercial o 20 

marca comercial; 21 

14.- Que precisamente, sin perjuicio del valor de identificación o 22 

distintividad que puede otorgársele a un “nombre de fantasía de una 23 

sociedad”, es un hecho indiscutido que el primer solicitante Ingeniería 24 

Eléctrica y Construcción Flores y Flores Compañía Limitada, no ha 25 

acreditado relación o vínculo personal alguno con el nombre de 26 

dominio en disputa, en términos de respaldar seriamente una 27 

asociatividad que permita suponer que detenta un mejor derecho 28 

sobre el nombre de dominio en disputa;   29 

15.- Que por el contrario, el segundo solicitante ha acreditado ser 30 



 6 

titular de la marca comercial “MKM”, por lo que quedaría confirmado y 1 

respaldado un legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de 2 

dominio en disputa, fundado en la preexistencia a su favor de distintas 3 

formas de protección jurídica, o de distintas formas de transmisión y 4 

publicidad al público, léase marca comercial; 5 

16.- Que así las cosas, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta 6 

para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer 7 

solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no 8 

obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial 9 

“MKM”. Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer 10 

solicitante también acreditara su derecho preferente, por medios de 11 

pruebas aptos y consistentes, todo para desvirtuar lo sostenido por la 12 

contraria, lo que de hecho no ocurrió.  13 

17.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro se inclina a preferir a 14 

quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo 15 

substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de 16 

privilegios industriales (marcas comerciales), por un asunto de certeza 17 

jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra 18 

legislación y los tratados internacionales sobre la materia, que otorgan 19 

preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre 20 

cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando 21 

simultáneamente; 22 

18.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han 23 

sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la 24 

calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la 25 

prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las 26 

partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base 27 

de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba 28 

acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, 29 

creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el 30 
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mejor derecho sobre el nombre de dominio “mkm.cl”; 1 

19.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla 2 

en su Art. 7º que “Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre 3 

de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta 4 

expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas 5 

las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de 6 

ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone 7 

expresamente que “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante 8 

que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de 9 

publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética 10 

mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por 11 

terceros.”. 12 

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el 13 

Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del 14 

Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento 15 

Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la 16 

prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las 17 

partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y 18 

siguientes del Código Orgánico de Tribunales. 19 

RESUELVO: 20 

1.-  Asignar el nombre de dominio “mkm.cl” a la parte de 21 

MARKASMARKET S.A. Recházase la solicitud presentada por el primer 22 

solicitante, Ingeniería Eléctrica y Construcción Flores y Flores Compañía 23 

Limitada. 24 

2.-  Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, 25 

no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán 26 

pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso. 27 

3.-  Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin 28 

perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo 29 

electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su 30 
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costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo. 1 

4.-  Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de 2 

Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la 3 

misma los testigos que más abajo se indican. 4 

 5 

 6 

 7 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

_____________________ ____________________________ 13 

Hans Weber Orellana María Pía Béjares Casanueva 14 

C.I. Nº 15.373.659-6                     C.I. Nº 15.385.486-6 15 
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