
Santiago, 4 de junio de 2007 

VISTOS: 

1. Que por oficio Nº OF06627 de fecha 13 de octubre de 2006, el 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile 

(NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el 

conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio 

“mlearning.cl”;  

2. Las partes de dicho conflicto eran Claudio Antonio Mardones Osses y 

Fundación Duoc de la Pontificia Universidad Católica. 

3. Que con fecha 16 de octubre de 2006 se acepto la designación y se cito 

a comparendo para el día 6 de noviembre de 2006; 

4. Que dicha resolución fue debidamente notificada a las partes. 

5. Que el día 31 de noviembre de 2006 se realizo consignación por la parte 

2ª del conflicto. 

6. Que al día de la citación se realizo el comparendo con la asistencia de 

ambos litigantes. 



7. Que con fecha 27 de noviembre de 2006 presenta demanda el primer y 

el segundo solicitante. 

8. Que con fecha 4 de diciembre de 2006 presenta observaciones a la 

presentación del primer solicitante, el segundo solicitante. 

9. Que con fecha 6 de diciembre el segundo solicitante objeta documentos, 

presenta observaciones y acompaña documentos. 

10. A la objeción de documentos, se proveyó que se resolvería en 

definitiva.  

11. Que con fecha 4 de enero de 2007 se cita a oír sentencia. 

12. Que los argumentos expuestos por el primer solicitante son los 

siguientes:  

CLAUDIO ANTONIO MARDONES OSSES, Ingeniero de Ejecución en 

Informática, Rut 12.707.592-1, domiciliado en calle las Palmas 1576, en 

procedimiento especial arbitral en conflicto de asignación de nombre de 

dominio mlearning.cl, respetuosamente digo. 



Que encontrándome dentro del término fijado en el acta de compromiso 

de fecha 6 de noviembre de 2006, vengo en presentar demanda de 

asignación del nombre de dominio “mlearning”, en contra de Fundación 

Duoc de la Pontificia Universidad Católica de Chile domiciliada en 

Camino El Alba 12881 comuna de las Condes, Santiago, expongo ante 

este tribunal, el mejor derecho que me asiste para la asignación 

definitiva del dominio en disputa, de acuerdo a los fundamentos de 

hecho y de derecho que paso a exponer: 

Hechos  

Que desde el año 2001 con la realización de mi tesis de egreso de la 

Universidad Católica de Temuco, la cual versó sobre la Creación de un 

ambiente Web para soporte de cursos de la Universidad Católica de 

Temuco y que se materializó en la creación de una plataforma de apoyo 

a los programas vía e-learning de la Universidad Católica de Temuco, 

conozco a cabalidad el tema de mlearning, sistema que partió en el año 

2001 como consecuencia de mi trabajo de título y hasta el día de hoy 



sirve como una herramienta de aprendizaje virtual para los programas 

de pregrado, manteniéndose 575 cursos y 4688 alumnos durante este 

segundo semestre y en postgrado 90 cursos y 433 alumnos los que por 

medio del mlearning pueden seguir sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje virtual. Al que se puede acceder mediante la dirección web 

http://educa.uct.cl/portal/ con el usuario: pcanovas y password: visita y 

al sitio móvil por medio de un teléfono celular en http://educa.uct.cl/m 

con el usuario: eruby y password: 123456  

Por todo lo anterior señalado he estado vinculado directamente al tema de 

mlearning el cual por su carácter de nombre genérico significa aprendizaje 

por medio de dispositivos móviles el cual se puede efectuar a distancia 

(elearning), semipresencial (blearning o blended learning) y presencial. 

Campo en el que hasta el día de hoy he seguido investigando y 

profundizando mi conocimiento por medio de diversas publicaciones y la 

realización de un “Master Internacional en e-learning, aplicación de las TIC 

a la  educación y la formación, con especialidad en Diseño Instruccional”, 



en la Universidad Oberta de Catalunya, Barcelona, España finalizado en 

Julio del año 2006. Además, de la participación en el curso de “Docencia 

Virtual – Nivel Avanzado” realizado por la Universidad Austral de Chile  y 

Universitat Oberta de Catalunya en Valdivia, Chile el año 2004. 

Todo esto sumado a mi participación en el primer encuentro Internacional 

de Expertos en Educación a Distancia Link Chile el año 2004 y al segundo 

Encuentro de Expertos en Educación a Distancia y tecnologías de 

información y Comunicación Link Chile el año 2006 como expositor con la 

ponencia “Utilización del modelo de Diseño Instruccional ADDIE para la 

creación de una plataforma de apoyo a los programas vía e-learning de la 

Universidad Católica de Temuco” y en otros encuentros importantes de 

Chile y el Extranjero como el Octavo Taller Internacional de Software 

Educativo TISE año 2003 con la Ponencia “Plataforma de Courseware de 

apoyo a la formación en la educación de pregrado”  y en el World 

Conference on Engineering and Technology Education en Santos, Brasil el 

año 2004 con la ponencia “Experiencia en la adopción de Tecnologías 



Infocomunicacionales en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje propios 

de la Formación inicial Universitaria”, acreditan mi grado de experticia en 

esta materia. 

A mayor abundamiento es necesario tener presente que desde el martes, 

12 de septiembre de 2006 se encuentra operativo un portal temático 

elaborado completamente por mi, cuyo dominio es mlearning.cl y tiene por 

finalidad dar a conocer experiencias en el ámbito del mlearning. elearning y 

blearning de Chile,  Latinoamérica y del Mundo. Entregando noticias, sitios 

de interés, definiciones de términos, eventos y cualquier elemento que 

permita difundir experiencias de tecnología aplicada a los procesos de 

aprendizaje y generar contactos nacionales e internacionales para la 

realización de investigaciones y proyectos en el área.  

Es pertinente considerar que con fecha 9 de junio de 2006 solicité la 

inscripción del nombre de dominio mlearning a NIC Chile, es decir, con una 

anticipación de 26 días a la solicitud de dominio presentada por la 

Fundación Duoc de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo que me 



da la calidad de primer solicitante. Así también es necesario valorar que el 

nombre de dominio solicitado por mi parte no es idéntico a la marca 

concedida a la  Fundación DUOC por el departamento de propiedad 

intelectual, la cual es MLEARNING DUOC que se encuentra inscrito bajo el 

número de solicitud 678907 y 678908. 

EL DERECHO 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20, 21,22 y siguientes del 

reglamento de NIC Chile se 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. 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.  

El nombre de dominio solicitado no es idéntico a la marca concedida a la 

Fundación Duoc. La marca MLEARNING le fue DENEGADA en el 



Departamento de Propiedad Industrial con Nº de Solicitud 678913 y 

678914, solicitudes que se puede revisar en el portal http://www.dpi.cl, así 

tampoco es engañosamente similar ya que el nombre de dominio no hace 

alusión al nombre DUOC, PONTIFICIA o UNIVERSIDAD CATOLICA.  

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

legítimos con respecto del nombre de dominio 

Mis derechos e intereses son totalmente legítimos mi formación profesional 

es de INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA de la Universidad 

Católica de Temuco y estudios de postgrado Master Internacional en e-

learning. Especialidad en Diseño Instruccional en la Universidad Oberta de 

Catalunya, España, lo que avala mi trabajo como experto en el tema de 

educación a distancia, tecnologías de información para el aprendizaje, e-

learning, b-learning y m-learning. 

Además, actualmente me desempeño como Subdirector TIC para el 

aprendizaje en la Universidad Católica de Temuco cargo responsable de la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación para el 



aprendizaje y mlearning, elearning e blearning a los procesos de 

aprendizaje de los alumnos de la Universidad. 

Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.  

Esta situación no se configura en este caso particular y ello se evidencia a 

través de la creación de un portal temático cuyo dominio es mlearning que 

tiene por finalidad dar a conocer experiencias en el ámbito del mlearning, 

elearning y blearning de Chile,  Latinoamérica y del Mundo.  

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: 

Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de 

dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de 

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. 



Hecho que es totalmente falso ya que el objetivo de obtener el dominio de 

mlearning nunca ha sido venderlo o enajenarlo de cualquier forma. 

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. 

Tampoco se configura esta causal ya que la Fundación DUOC no tiene el 

derecho marcario sobre el nombre genérico mlearning. 

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

perturbar o afectar los negocios de la competencia.  

Es totalmente improcedente ya que el objetivo principal de la inscripción del 

nombre de dominio mlearning es garantizar un sistema de educación a 

distancia. 

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. 



No se configura esta causal en atención a que el portal web 

http://mlearning.cl no cobra por acceder a sus servicios de información, por 

tanto la única función que cumple es de entregar información y 

conocimientos en el ámbito del mlearning, elearning y blearning en forma 

gratuita.  

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de 

alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea 

taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio 

objetado no ha actuado de mala fe:  

Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o 

haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer 

bienes o servicios bajo ese nombre,  

Estos hechos se manifiestan a través de la creación y funcionamiento del 

portal http://www.mlearning.cl  



Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por 

ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa 

denominación.  

En el ámbito del mlearning en Chile soy ampliamente conocido ya que he 

participado en eventos relacionados con el tema de aprendizaje por medios 

tecnológicos desde el año 2003, lo que se comprueba al realizar una 

búsqueda en “Páginas de Chile” en el principal buscador mundial de 

páginas web Google (http://www.google.cl) con el término m-learning, que 

es diferente a mlearning ya que posee un guión, sin embargo se asocia 

igualmente al concepto de aprendizaje móvil, el resultado será la aparición 

en primer o segundo lugar de resultado mi ponencia “UTILIZACIÓN DEL 

MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL ADDIE PARA LA CREACIÓN 

DE UNA PLATAFORMA DE APOYO A LOS PROGRAMAS VÍA E-

LEARNING  DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO” presentada 

en el último encuentro Internacional de expertos en e-learning link Chile 

2006. 



Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio 

("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de 

confundir a los consumidores. 

En este caso particular el principio FIRST COME FIRST SERVED de basto 

reconocimiento internacional que se encuentra contenido en el documento 

técnico RFC 1591 Domain Name System Structure y que se encuentra 

reconocido en el artículo 1 del reglamento de NIC Chile es plenamente 

aplicable ya que el dominio mlearning no se está usando para obtener una 

ganancia comercial ni confundir a los consumidores, sino que para entregar 

información en forma gratuita respecto de mlearning. 

A la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los 

diversos argumentos antes señalados así como la adecuación completa de 

mi situación a la reglamentación de NIC Chile, considero que soy el titular 

del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. 

POR TANTO,  



Pido al Señor Juez Arbitro, tener por presentada demanda en juicio arbitral 

en contra, Fundación Duoc de la Pontificia Universidad Católica de Chile ya 

individualizada en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver la 

asignación del nombre de dominio mlearning a mi persona, con expresa 

condenación en costas a la contraparte. 

13. Que los argumentos expuestos por el segundo solicitante son los 

siguientes: 

RODRIGO LEON URRUTIA, abogado, patente al día, en representación de 

FUNDACIÓN DUOC DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE, RUT: 70.003.010-5, todos con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, 

Las Condes, Santiago, en autos sobre la asignación del nombre de dominio 

MLEARNING.CL, a UD. respetuosamente digo:  

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Network Information 

Center Chile, para el funcionamiento del Registro de Dominios.CL, su 

Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y según lo 

fijado por las partes en el comparendo de conciliación y fijación del 



procedimiento de autos, dentro de plazo y en forma legal, vengo en 

solicitar, en base a los argumentos de hecho y de derecho que expondré, 

sea asignada a mi representada FUNDACIÓN DUOC DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, el nombre de dominio 

MLEARNING.CL. 

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO. 

La contraparte solicitó el registro de la expresión MLEARNING.CL como 

dominio de Internet. Dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 

Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio 

CL, mi mandante, FUNDACIÓN DUOC DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE, solicitó el mismo nombre de dominio 

MLEARNING.CL. 

Posteriormente, luego de no prosperar la mediación contemplada en los 

artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y 

Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC 

CHILE. 



Por último, y luego de que no llegarse a un acuerdo, se dictaron las normas 

de procedimiento para el presente arbitraje. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

1.- Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio. 

La Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, 

constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar 

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

respecto la doctrinas nacional ha señalado que la Internet es un fenómeno 

económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva “no es un 

fenómeno jurídico”, queriendo decir con esto, que la Internet no es, o no 

debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, 

sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de 

los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano 

como lo son el fomento de la iniciativa individual. 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 mi mandante, 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. 

En este sentido, queremos 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 mas 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 mi mandante 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. 

Para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta 

fundamental señalar que FUNDACIÓN DUOC DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE es una de la institución educacional 

más importares del país que busca innovar en materia de educación, 

particularmente en lo que significa los procesos de educación a distancia y 

mediante sistemas informáticos y tecnológicos. 



Es así que mi cliente se ha preocupado de resguardar su proyecto 

educacional, hecho que le ha posibilitado ser una de las instituciones 

líderes en su rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un 

adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la 

ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto MLEARNING, 

entre los cuales se pueden señalar los registros marcarios nº 735142, 

735143, 735140, 735141, 735144, 735145, 735146 y 735147. La lista de 

dichos registros, con  sus clases y coberturas, se acompaña en el primer 

otrosí del presente escrito. 

El nombre de dominio MLEARNING.CL se vinculará, en forma exclusiva y 

directa, con las marcas de mi cliente, más aún, la parte contraria lo 

destinará al giro directo de mi cliente y afectará las marcas registradas, que 

constituyen derecho de propiedad industrial de mi cliente. Lo anterior 

debido a que las marcas comerciales MOVILEARNING y MLEARNING 

DUOC de que es titular mi cliente, protegen y distinguen, en las clases 41 y 

42, los servicios de:  



Educación prebásica, básica, secundaria, universitaria, técnico-

profesional y de post-grado. Servicios de educación religiosa, 

catequesis, cultural, sociológicas y/o humanistas, por cualquier medio. 

Servicios de capacitación de todo tipo. Servicios de educación a distancia. 

Servicios de intercambio de estudiantes dentro y fuera de Chile. Asesorías, 

consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de educación. 

Organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, 

competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de 

entretención. Servicios de edición y publicación de libros, revistas, 

periódicos, diarios, reportes, manuales, textos, programas de computación. 

Servicios de traducción y redacción; servicios de reporteros. Servicios de 

fotografía. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en 

materia de publicaciones y ediciones. Planificación y ejecución de 

programas culturales y artísticos. Grabaciones en audio, vídeo y 

audiovisuales. Servicios de grabaciones de imágenes digitalizadas. 

Servicios de grabaciones de imágenes digitalizadas. Producción de 



programas de radio y televisión; montaje de programas radiofónicos y de 

televisión 

Servicios de diseño y desarrollo de software y computadores, 

creación y mantenimiento de páginas web para terceros, servicios de 

alojamiento en servidores para sitios web; diseño de sistemas 

informáticos, programación computacional; duplicación de 

programas informáticos; instalación, actualización y elaboración de 

software para computadores; reconstitución de bases de datos; conversión 

de datos o de documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; 

conversión de datos y programas informáticos; instalación de software de 

computadores; alquiler de computadores, software y accesorios 

computacionales; creación para terceros, de índices de información, sitios y 

otros recursos disponibles en redes computacionales; búsqueda de 

información, sitios, y otros recursos disponibles en redes de computación. 

Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 

computación, sitios web y software. Recuperación de información 



computacional. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de 

investigación y diseño relativos a ellos; estudio de proyectos técnicos; 

investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, 

investigaciones técnicas, pruebas de materiales;  

Es decir, los servicios protegidos por marcas comerciales de mi cliente 

cubren EXACTAMENTE aquello a que destinará la contraparte el nombre 

de dominio. La parte contraria no podrá acreditar un derecho de propiedad 

industrial sobre el nombre de dominio, pues carece de marcas comerciales 

a diferencia de mi cliente que buscó proteger su proyecto educacional 

registrando las marcas comerciales asociadas al signo solicitado como 

nombre de dominio. 

Como ya señalamos, toda institución 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 una 

marca 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 institución que el hecho de que los consumidores 

posean dudas acerca de la procedencia de un determinado producto o 

servicio.  

El artículo Nº 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, ratificado por Chile y plenamente aplicable en estos autos señala 

textualmente “El nombre comercial será protegido en todos los países de la 

Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una 

marca de fábrica  de comercio”. 

Entonces, que queda, simplemente una solicitud carente de fundamento 

práctico por parte de esta sociedad, que claramente vulnera los intereses 

de mi representada FUNDACIÓN DUOC DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Al respecto cabe hacerse las siguientes preguntas: 

¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio 

ganado por otra?  

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



vinculado a una institución se beneficie de la trayectoria y posicionamiento 

de otra?  

En nuestra opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema 

económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que 

informan nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, estimamos que el 

hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, 

es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea 

asignado a mi mandante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, 

el cual 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”. 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”.  

Por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, 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 mi mandante: 

"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 

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. 

Hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado 

dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho 

cargo del perjuicio comercial que algunas instituciones sufren a raíz de la 

concesión de dominios que generan confusión y error entre los 

consumidores. 

Asimismo, debemos reiterar el  tema de la dilución marcaria, en cuanto a 

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

idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente 

podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se 

encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que 

no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un 

debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos 

registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta 



contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que 

mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee 

protección de rango legal y constitucional.   

El punto central de la argumentación es que la identidad de una 

organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por 

ella misma, resultando impensable que se genere una serie de 

combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las 

distintas corporaciones.  Si no se pone atajo de inmediato a esta 

pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas 

o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de 

la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres 

de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio, en este contexto 

es válido hacerse la siguiente pregunta: 

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

económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la 

procedencia 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. 

Volvemos a indicar que mi cliente es líder en educación a distancia y e-

learning. El e-learning es el uso de las nuevas tecnologías multimedia e 

Internet para mejorar la calidad del aprendizaje.  

Las tecnologías multimedia permiten el uso de recursos de video, audio, 

imágenes y texto para enriquecer los contenidos. Por su parte, Internet 

facilita el acceso a los recursos. 

El e-learning y las redes de aprendizaje están transformando las relaciones 

entre la enseñanza, el aprendizaje, las oportunidades y los resultados. 

Estudiar en la red no implica ser un simple receptor pasivo de 

conocimientos, sino un participante activo, que aprende con la ayuda de 

expertos y compañeros situados en una red que no tiene fronteras 

geográficas, ni horarios. El temario es más interdisciplinario, integrado y, 

por lo general, vincula la teoría y la práctica.  



En la práctica, el e-Learning provee un entorno educativo flexible, donde el 

alumno administra los tiempos y los lugares de estudio (casa, oficina, 

colegio, universidad, cybercafe, etc.). Presenta una innovadora modalidad 

para el desarrollo profesional en la que no existen horarios rígidos, salas de 

clases repletas de alumnos o desplazamientos a centros de estudio (con 

los gastos y el cansancio físico y mental que esto supone). 

4.- Conclusión 

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable 

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

confusiones y errores en el mercado.   

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 la primera 

solicitante NO POSEE un derecho equivalente al de nuestro cliente. 

En suma, buena fe, interés legítimo, marcas y uso efectivo del signo y 

concepto, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como 



titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. 

En razón de todas 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 MLEARNING.CL a la institución que represento, en 

razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en 

esta presentación. 

P O R   T A N T O, 

En consideración a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y lo 

dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje 

del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de 

Dominio CL, 

A UD. PIDO: Tener por presentada dentro de plazo la presente solicitud de 

asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, 

resolver que el nombre de dominio en cuestión MLEARNING.CL, sea 

asignado a mi representada FUNDACIÓN DUOC DE LA PONTIFICIA 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  

14. Que los documentos acompañados por el primer solicitante son los 

siguientes: 

1.- Certificado de Título de la Universidad Católica de Temuco. 

2.- Certificado de asistencia primer encuentro Internacional de Expertos en 

Educación a Distancia Link Chile el año 2004. 

3.- Constancia de participación al segundo Encuentro de Expertos en 

Educación a Distancia y Tecnologías de Información y Comunicación Link 

Chile el año 2006. 

4.- Certificado de participación en el World Conference on Engineering and 

Technology Education en Santos, Brasil el año 2004. 

5.- Certificado de participación en el Octavo Taller Internacional de 

Software Educativo TISE año 2003. 

6.- Certificado de participación en el curso de “Docencia Virtual – Nivel 

Avanzado” realizado por la Universidad Austral de Chile  y Universitat 

Oberta de Catalunya en Valdivia, Chile el año 2004. 



7.- Certificado de Contrato de la Universidad Católica. 

8.- Fotocopia patente profesional al día 

9.- Fotocopia ius postulandi 

15. QUe los documentos acompañados por el primer solicitante son los 

siguientes: 

1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de mi personería para 

actuar en autos y de mi calidad de abogado habilitada para el ejercicio de 

la profesión. 

2.- Cheque correspondiente a honorarios arbítrales. 

3.- Impresión del home page – historia - del sitio web www.duoc.cl, de mi 

cliente, en que aparece su historia institucional asociada a la educación 

4.- Lista de las marcas MLEARNING y MOVIL-LEARNING con indicación 

de clase y coberturas de que es titular mi cliente. 

16. Que el segundo solicitante objeta los siguientes documentos 

RODRIGO LEON URRUTIA, abogado, en representación de Fundación 

Duoc de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en los autos sobre 



asignación del nombre de dominio mlearning.cl, a UD. respetuosamente 

digo: 

Que vengo en objetar los documentos acompañados por la parte contraria 

por los motivos que a continuación expongo: 

1. Certificado de Título de la Universidad Católica de Temuco.  

2. Certificado de asistencia primer encuentro Internacional de 

Expertos en Educación a Distancia Link Chile el año 2004. 

3. Constancia de participación al segundo Encuentro de Expertos en 

Educación a Distancia y Tecnologías de Información y Comunicación 

Link Chile el año 2006. 

4. Certificado de participación en el World Conference on 

Engineering and Technology Education en Santos, Brasil el año 2004. 

5. Certificado de participación en el Octavo Taller Internacional de 

Software Educativo TISE año 2003. 



6. Certificado de participación en el curso de “Docencia Virtual – 

Nivel Avanzado” realizado por la Universidad Austral de Chile  y 

Universitat Oberta de Catalunya en Valdivia, Chile el año 2004. 

7. Certificado de Contrato de la Universidad Católica. 

Todos los documentos no tienen relevancia en el presente juicio en la 

medida que no acreditan un derecho de propiedad sobre el signo solicitado 

como nombre de dominio u otro derecho de similar entidad, más aún, el 

nombre de dominio de autos es engañosamente similar a las marcas de 

mi cliente y más aún, la parte contraria está haciendo uso de dicho nombre 

de dominio, MLEARNING.CL, en una actividad amparada por las marcas 

de mi cliente, por lo tanto, existe una afectación al derecho de propiedad 

industrial de mi cliente en sus marcas, lo anterior conforme copia impresa 

del homepage www.mlearning.cl que se acompaña en el segundo otrosí.. 

17. Que el segundo solicitante evacua traslado. 

Ruego tener por evacuado el traslado conferido de las alegaciones de 

mejor derecho de la parte contraria en el sentido que la parte contraria 



solicitó un nombre de dominio que supone las marcas comerciales de mi 

cliente, que no ha acreditado un mejor derecho sobre el nombre de 

dominio, ni marca comercial, ni propiedad intelectual, ni un derecho al 

nombre o imagen, únicamente el hecho de ser el primer solicitante.  

Mas mi parte ha señalado la existencia de sus marcas comerciales; 

además que la institución que represento es una de las más conocidas en 

el ambiente de educacional, cuestión que sabe perfectamente la parte 

contraria. Lo anterior reafirmado por el hecho del cargo que tiene la parte 

contraria como Subdirector TIC para el aprendizaje en la Universidad 

Católica de Temuco. 

La parte contraria señala que “el objetivo de obtener el dominio de 

mlearning nunca ha sido venderlo o enajenarlo de cualquier forma”, y que 

no se cobra por acceder a los servicios de información, por tanto la única 

función que cumple es de entregar información y conocimientos en el 

ámbito del mlearning, elearning y blearning en forma gratuita.  



Alega la parte contraria ser ampliamente conocido en Chile, mas lo que 

queda claro es que la contraparte conoce perfectamente a la institución 

que represento y su vinculación con la educación a distancia. Volvemos a 

señalar que el proyecto educativo de mi cliente es muy grande, a 

significado mucha inversión en dinero y trabajo, y ello se a buscado 

proteger a través del registro de sus marcas comerciales que se han 

indicado en autos como fundamento claro del mejor derecho que le asiste a 

mi parte sobre el nombre de dominio de autos. 

18. Que el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos 

A UD. ruego se sirva tener por acompañado, con citación, impresión del 

home page del sitio web www.mlearning.cl que acredita el uso que se le 

está dando al sitio web en afectación a las marcas comerciales de mi 

cliente. 

19. Considerando: 

1. En cuanto a las objeciones, se rechazan, ya que no son causales 

legales, sin perjuicio del merito probatorio, que se les otorgue en definitiva. 



2. Buena fe: Es imprescindible para este arbitro analizar si los solicitantes 

están o no de buena fe, el primer solicitante tiene vínculos con el nombre 

de dominio, por sus labores profesionales y vasto currículo académico, por 

otro lado, Fundación Duoc de la Universidad Católica tiene vínculos con el 

nombre de dominio, ya que se dedica a la enseñanza, y dentro de estas a 

las distintas vías de enseñanza que nos facilita la Internet, a saber y como 

correctamente la indica el primer solicitante: mlearning o aprendizaje por 

medio de dispositivos móviles el cual se puede efectuar a distancia 

(elearning), semipresencial (blearning o blended learning) y presencial. Por 

lo que para están arbitro, ambos solicitantes estén de buena fe.  

3. El primer solicitante invoca el principio “first come first served”, principio 

básico de la Internet, que consiste en que el primero que solicita el nombre 

de dominio se lo lleva, como se ha explicado en fallos anteriores, este 

principio sustenta la Internet, ya que las entidades registradoras de nombre 

de dominio no tienen acceso a todas las bases de datos del mundo, para 

verificar la incompatibilidad del nombre de dominio con otro ya registrado, 



por lo mismo esta imposibilidad técnica, consagro este principio, propio del  

mundo virtual. 

Ahora, este principio es conculcado si algún otro solicitante demuestra 

mejor derecho o más bien un mejor posicionamiento frente al ordenamiento 

jurídico. Por lo que le principio “first come first served”, será analizado a la 

luz de las objeciones propuestas.  

4. El segundo solicitante, reclama que se están aprovechando de su 

prestigio profesional y que se puede confundir su marca con el nombre de 

dominio del primer solicitante, esto es el llamado riesgo de confusión en 

el mercado, que implica confusión e productos, principio aplicable a las 

marcas famosas, como lo es la marca duoc, pero no así mlearningduoc, ya 

que mlearning es un concepto novedoso, por lo que no podemos decir que 

sea famoso, como por ejemplo e-learning, por lo que se descarta este 

argumento. 

5. El segundo riesgo implícito en la argumentación del segundo solicitante, 

es el de asociación, no previene la confusión de productos, sino que estos 



se asocien, ya que una persona ajena a la marca famosa, se podría 

aprovechar de la reputación de ésta, perjudicando al titular de la marca 

conocida. Lo primero es que mlearningduoc no es famosa. Además en este 

caso, no se requiere la identidad de producto, se requiere la identidad de 

los signos en conflicto, lo que se da en este caso, no obstante, como se ha 

fallado varias veces, para que este riesgo sea real, se necesita que se den 

copulativamente las siguientes condiciones: a) Que la marca tenga carácter 

renombrado; b) Que se produzca aprovechamiento ilícito de la reputación 

del signo anterior; c) Que el aprovechamiento ilícito se haga en beneficio 

propio o de un tercero (al respecto véase Factbook Comercio Electrónico, 

Davara&Davara Asesores Jurídicos, Editorial Aranzadi, año 2001, páginas. 

120 y sgtes.). En el presente caso, a), b) y c), están ausentes. Por lo que 

se descarta el riesgo de asociación. 

6. Desde otro punto ve vista, la marca solicitada por el segundo solicitante 

es para educación a distancia, incluido desarrollo de páginas web, clase 

41, según consta a fo55, por lo que cubre Internet, pero esto hecho 



compensa con que el hecho de que el primer solicitante tiene una página 

funcionando y es plenamente operativa, fojas 74. Por lo que no hay merito 

pare decidir según este criterio. 

7. Se suma a lo anterior, que como ya dijo el sentenciador estima que 

ambos están de buena fe, por lo que se descartan otras alternativas de 

competencia desleal. 

8. La alternativa racional que le queda al árbitro, es hacer lo que se hizo en 

los fallos nutraceutical.cl y centrodemediaciondesantiago.cl, esto es recurrir 

al argumento cronológico, ¿Quién fue anterior?, el nombre de dominio o la 

marca, ya que como se explico cada solicitante tiene vínculos legítimos, 

con su solicitud respectiva, por lo que se estima que sus aspiraciones 

respectivas son legitimas. Al respecto cabe consignar lo siguiente: La 

marca mlearningduoc es de fecha 4 de octubre de 2005, según consta a 

fojas 56, por su parte, el nombre de dominio mlearning es de fecha 9 de 

junio de 2006, según consta a fojas 2, lo que indica un interés anterior por 

utilizar el concepto mlearning, por parte del segundo solicitante.  



13.  

En merito de lo expuesto y dentro de los principios de equidad y buena fe 

que obligan a este arbitro. 

Y TENIENDO PRESENTE:   

lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo: 

Asignase el nombre de dominio “mlearning.cl” a la parte Fundación Duoc 

de la Pontificia Universidad Católica, sin costas, ya que hubo evidente 

motivo para litigar. 

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile. 

Resolvió  el Juez Árbitro abogado Pablo Cánovas Silva. 

Firman como testigos Mónica Guzmán Dodis y Marlene Tapia. 

 

 

____________ 

Juez Árbitro. 



 


