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Katherine Alexandra Mollenhauer Gajardo v. Issa Khaliliyeh y Cia. Ltda. 

 
 

S E N T E N C I A   D E F I N I T I V A  
 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 
 
 

 
 
Santiago, veinte de enero de dos mil doce. 
 

 
V  I  S  T  O  S: 

 

Con fecha 27 de agosto de 2010, doña Katherine Alexandra Mollenhauer Gajardo, 

domiciliado en Catedral 1029, Of. 406, Santiago, en adelante también denominada el 

«Primer Solicitante», representado en autos por doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, 

solicitó la inscripción del nombre de dominio <motivaxion.cl>, en adelante, la «Primera 

Solicitud». 

 Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC 

Chile, en adelante la «RNCL», Issa Khaliliyeh y Cia. Ltda., domiciliada para estos efectos  

en General del Canto Nº 105, Of. 314, Providencia, Santiago,  en adelante también 

denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Yair 

Riquelme Belmar, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio 

<motivaxion.cl> con fecha 1° de septiembre de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud». 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y 

apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el 

«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 13465, de fecha 20 de diciembre de 

2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del 

presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <motivaxion.cl>, en adelante 

también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en 

conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible 

en dicho soporte. 
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 Con fecha 21 de diciembre de 2010, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro 

arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la 

misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, 

fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes 

a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 29 de diciembre de 2010, a las 18:00 

horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, 

y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a 

seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó 

agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta 

en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.  

Con fecha 29 de diciembre de 2010 se celebró la audiencia a que fueron citadas 

las partes, con la asistencia de los representantes de las partes y en presencia de este 

árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que 

las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las 

partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta 

que fue firmada por las partes y por el árbitro. 

 Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron 

establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin 

que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de 

procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Oportunamente ambas 

partes presentaron sus demandas, acompañando además documentación probatoria en 

sustento de sus pretensiones.  

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:  

(A) Que solicitó de buena fe la inscripción del nombre de dominio con el propósito de que 

los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web del gran 

servicio de capacitación en Internet y difusión, tanto de la identidad de la empresa, 

como de las características y propiedades de la metodología de aprendizaje 

exclusivas de la empresa cuyo nombre de fantasía es “Motivaxión”. Para ofrecer dicho 

servicio, mi representada compró  la empresa individual de responsabilidad limitada 

“Luis Emilio Aguilera Navarro Capacitaciones EIRL”,  efectuando la modificación de 

razón social luego de la venta a “Katherine Alexandra Mollenhauer Gajardo 

Capacitaciones EIRL”, con fecha 14 de Septiembre del 2010, siendo su nombre de 

fantasía  “Motivaxion”, dicha empresa nace con el fin de apoyar desde el área de 
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capacitación, las actividades que desarrolla la empresa relacionada “Kintaxion”, 

también propiedad de mi cliente. 

(B) La compra de la empresa al Sr. Luis Aguilera responde al propósito de ofrecer 

servicios de capacitación, los que de acuerdo a la ley Nº 19.518, deben ser diseñados 

y ejecutados en forma exclusiva por un organismo técnico de capacitación, 

regularmente denominado OTEC. En este sentido, para poner en marcha una 

empresa en este rubro, se puede comprar una empresa certificada según norma 

NCh2728 en funcionamiento o abrir una nueva entidad, pero como esta última opción 

toma mucho tiempo, resulta más práctica la adquisición y hacer los cambios 

correspondientes de razón social y nombre de fantasía que en este caso es 

MOTIVAXIÓN. 

(C) Motivaxión es una etimología que se complementa directamente con el nombre de la 

consultora KINTAXION, proviniendo su origen de la cosmología, en donde “KIN” nace 

del sincronario maya, y “AXION” hace referencia a una partícula muy pequeña que 

viaja a alta velocidad a través del espacio portando luz como un fotón. En este sentido 

la analogía es que KINTAXION y MOTIVAXION, trabajan con el modelo del 

denominado Sistema de Innovación basada en la Red de Valor (SIREV) que es el 

“core bussiness”, es decir, el centro o corazón de nuestro negocio, y este modelo 

SIREV, es la luz entregada a las PYMES a través de las consultorías y de la 

capacitación para que mejoren su negocio y calidad de vida. MOTIVAXION, impulsa 

el desarrollo de competencias que ponen en movimiento continuo la creación y 

agregación de valor en los productos y servicios, tanto en organizaciones productivas 

con fines de lucro, como en instituciones de servicio público. Esta agregación de valor 

ocurre mediante la comprensión de la naturaleza de las comunidades, en términos de 

las dimensiones cognitiva, emocional y somática del ser humano, desde donde es 

posible diseñar e implementar iniciativas de cambio que aseguren resultados 

oportunos, rentables y de alta calidad en la organización. El modelo de enseñanza y 

aprendizaje utilizado por MOTIVAXION está definido por un enfoque constructivista, 

que considera actividades de carácter práctico que permiten el desarrollo talleres para 

el aprendizaje. 

(D) Por lo que se ve claramente que todo lo referido al giro de mi cliente en ningún punto 

coincide con los productos ofrecidos por la contraparte, es más el logo de la empresa 

de mi cliente representa claramente lo dicho antes,  ya que es  un empresario que 

abre sus manos hacia las estrellas para recibir este conocimiento, que se representan 

mediante los AXIONES. El servicio ofrecido por la empresa de mi cliente, no se    
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entiende conflictuado o no tiende a confundir a los consumidores con la actividad 

desempeñada por el segundo solicitante del nombre de dominio, ya que ellos realizan 

una actividad dedicada al ámbito de fabricación y ventas de vestuario, calzado y 

sombrereria. Es así como el segundo solicitante abarca otro tipo de mercado, ya que 

la actividad desarrollada por mi representada viene a ser una innovación pretendiendo 

mejorar en la calidad de vida de los emprendedores chilenos, por lo que en ningún 

caso la adjudicación del dominio en disputa por parte de mi cliente se presta para 

confusión con el servicio ofrecido por el segundo solicitante. Nada de lo anterior 

puede engañar a los consumidores, ya que las respectivas empresas explotan 

diferentes áreas del mercado que no tienen ningún punto de encuentro.  

(E) En ningún caso mi cliente ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la 

inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han 

encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, 

lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha se han realizado. 

Las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio 

por parte de mi representada. Su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y 

queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, 

que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer un 

servicio bajo el nombre Motivaxion.cl. Para tal efecto, mi representada no ha actuado 

en ningún momento de mala fe o con ánimo doloso para perjudicar al segundo 

solicitante, sólo se ha amparado en sus propias y legitimas pretensiones, para así 

utilizar el nombre de dominio. 

(F) Es importante y necesario que US. tenga en consideración que aunque Katherine 

Alexandra Mollenhauer Gajardo Capacitaciones E.I.R.L no es titular de ninguna marca 

registrada, sí se encuentra en trámite la marca “Motivaxion Capacitaciones” para la 

clase 41, que incluye educación, formación y capacitación. Por lo que si bien, el 

segundo solicitante posee registrada la marca “Motivation” para productos de la clase 

25, esto no impide a mi representada inscribir su expresión en una clase que no 

guarda ningún tipo de relación con lo ofrecido por la contra parte, esto según el 

principio de especialidad de marcas comerciales. 

(G) Desde el respectivo punto de vista, cabe hacer notar que el nombre de dominio en 

disputa para mi cliente es esencial, puesto que sin él, se menoscabaría en algún 

sentido su actividad. De esta forma el dominio se convierte en una herramienta 

indispensable para que mi cliente potencie el ofrecimiento de este servicio a través de 

Internet, siempre con un interés legítimo y enmarcándose en el rubro de su empresa. 
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(H) Por último, para amparar la defensa, debe hacerse mención a la aplicación del 

principio "first come, first served", “Primero en el Tiempo Primero en Derecho”, Aquel 

principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses 

equivalentes sobre el ND en disputa el cual cede sólo en casos excepcionales en que 

el primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la 

especie no se da en ninguna circunstancia.  

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 

 Copia de modificación de sociedad “Katherine Alejandra Mollenhauer Gajardo 

E.I.R.L.”, con fecha 17 de Agosto de 2010. 

 Copia de Protocolización de extracto de sociedad “Katherine Alejandra 

Mollenhauer Gajardo E.I.R.L.”, con fecha 2 de septiembre de 2010. 

 Copia de registro de comercio de Santiago, con fecha 15 de Octubre de 2010. 

 Copia de modificación y actualización de información ante servicio de 

impuestos internos, con fecha 23 de Agosto de 2010. 

 Copia de certificación otorgada a “Katherine Alejandra Mollenhauer Gajardo 

E.I.R.L.”, el cual certifica el sistema de la calidad para organismos técnicos de 

capacitación, con fecha 7 de Enero de 2011. 

 Copia de publicación en diario oficial de extracto de sociedad “Katherine 

Alejandra Mollenhauer Gajardo E.I.R.L.”, con fecha 17 de Agosto de 2010. 

 Copia de publicación en diario oficial de marca “Motivaxion”, para clase 41, con 

fecha 09 de Noviembre de 2010. 

 Copia de resolución emitida por Don Agustín Elgarrista, director del área de 

fiscalización de I. Municipalidad de Santiago, donde se autoriza el 

funcionamiento de oficina administrativa de organismo técnico de capacitación 

(OTEC)., con fecha 16 de Diciembre de 2010. 

 Copias de fotografías que muestran las instalaciones de “Motivaxion”. 

 Contrato de arrendamiento de establecimiento comercial, suscrito entre Doña 

Sonia Magdalena Zuaznabar Plaza y Doña Katherine Alejandra Mollenhauer 

Gajardo, con fecha 12 de Agosto de 2010. 

 Copia sitio Web www.motivaxion.cl 

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda: 

(A) Mi representada, ISSA KHALILIYEH Y CIA LTDA., es una prestigiosa empresa 

nacional dedicada al rubro del vestuario, con más de treinta años de presencia en el 

mercado nacional. El  progreso de la empresa ha estado marcado por un crecimiento 
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constante, orientado a brindar un producto único en calidad, diseño y confort. Gracias 

a importantes inversiones y a la innovación constante en el diseño y  calidad de sus 

productos, mi mandante se ha  transformado en una de las empresas líderes en lo 

que se refiere a vestuario y, como consecuencia de lo anterior, en un actor relevante 

al momento de establecer las  tendencias de moda.  

(B) El éxito de mi mandante se ha caracterizado por una correcta gestión de sus marcas 

comerciales, dentro de las cuales MOTIVATION® ha ocupado un papel fundamental. 

En tal sentido, mi representada es titular de los siguientes registros marcarios: 

MOTIVATION, denominativa, registro Nº 676.594, que corresponde a la renovación 

del Nº 412.372, el que a su vez renovó al registro original Nº 278.409, de fecha 11 de 

octubre de 1983, que distingue todos los productos de la clase 25; MOTIVATION, 

mixta,  registro Nº 698.733, que distingue todos los productos de la clase 25; 

MOTIVATION, mixta, registro Nº 698.734, que distingue establecimiento industrial de 

fabricación de productos de la clase 25; MOTIVATION, mixta, registro Nº 698.735, 

que distingue establecimiento comercial para la venta de productos de la clase 25. 

(C) La marca de mi representado MOTIVATION ®, inscrita desde 1983, es cuasi idéntica 

al dominio en disputa motivaxion.cl, por lo cual este último será asociado 

directamente a mi mandante y a su empresa. Por consiguiente, otorgar el dominio 

motivaxion.cl al primer solicitante, no hará más que desvirtuar el propósito de los 

nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los 

productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet. Esta identificación no 

sólo protege a los oferentes de los productos o servicios, sino que también a los 

consumidores, quienes no deben ser expuestos a errores o engaños respecto del 

origen y la calidad de los mismos. 

(D) Mi representada es titular del nombre de dominio motivation.cl, el cual usará para 

ofrecer sus productos en Internet y conocer las demandas y requerimientos de los 

potenciales consumidores. 

(E) De lo expuesto resulta evidente el interés que mi mandante tiene sobre la asignación 

del nombre de dominio motivaxion.cl, toda vez que es prácticamente idéntico a la 

marca por él registrada, MOTIVATION®. El titular del nombre de dominio debe ser 

quien ha logrado darle fama y notoriedad al signo, haciéndolo conocido entre la 

mayoría de la población de un lugar determinado. En este sentido, es imposible 

desconocer el hecho de que mi mandante ha sido quien ha logrado posicionar el 
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signo MOTIVATION®. Al ser una marca famosa y notoria, debe ser objeto de 

especial protección, amparando no sólo los productos ofrecidos, sino que también la 

denominación que los distingue. Mi mandante ha creado el signo MOTIVATION®, 

invirtiendo dinero y esfuerzo en lograr posicionarlo y ubicarlo dentro de los más 

destacados del rubro del vestuario. Pues bien, siendo el dominio en disputa tan 

similar a dicho signo, es lógico que mi mandante intente protegerlo,  evitando 

menoscabos a sus  legítimos derechos e impidiendo que se generen confusiones 

entre los consumidores. 

(F) En virtud del principio cronológico, la doctrina ha sostenido que se debe privilegiar a 

la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea preexistente. Pues bien, en 

el caso de autos la marca de mi mandante MOTIVATION®, que distingue productos 

de la clase 25, cuenta con más de 27 años de registro. En efecto, el actual registro Nº 

676.594 corresponde a la renovación del Nº 412.372, el que a su vez renovó al 

registro original Nº 278.409, de fecha 11 de octubre de 1983. De esta forma, mi 

representada es titular de derechos marcarios preexistentes a los de primera 

solicitante, quien actualmente no posee registros marcarios sobre la expresión 

MOTIVAXION ni sobre otra similar, sino que sólo cuenta con una solicitud en trámite 

bajo el Nº 921.024, de fecha 14 de septiembre de 2010.  

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 

 Impresiones del sitio web del INAPI en donde consta que su mandante es 

titular de la marca MOTIVATION®.  

 Impresión del sitio web de Nic Chile, en la cual consta que su mandante es 

titular del dominio www.motivation.cl. 

 Prendas de vestir etiquetadas con la marca MOTIVATION®. 

Se confirió traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente. 

El Primer Solicitante señala básicamente en su contestación: 

(A) Si bien el segundo solicitante es una compañía de trayectoria y con prestigio en su 

rubro, debemos enfatizar que ésta es conocida por el público en general por dedicarse 

al rubro del vestuario (diseño, confección y comercialización), mientras que mi cliente 

busca ser reconocido como una empresa de servicios que forma y capacita a 

personas en materias de innovación. Por lo tanto, resulta totalmente ilógico que el 
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público se confunda respecto al origen de la marca de mi cliente, toda vez que alguien 

que busca vestuario no puede por confusión terminar adquiriendo un curso de 

capacitación o viceversa. En ambos casos los públicos objetivos son distintos, al ser 

distintas las necesidades que los mueven al desarrollar sus negocios, situación que 

queda más que probada al estar mi cliente solicitando el registro en la clase 41 

referida a servicios, y el segundo solicitante haberlo hecho en la clase 25 referida a 

productos, por lo que está más que probado, sin ninguna duda que la adquisición por 

parte de mi representada del dominio en disputa no dañaría ni la imagen de la contra 

parte, ni tampoco atraería público consumidor a su empresa, por lo anteriormente 

expuesto.  

(B) Por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o 

servicios comprendidos en la clase que fueron registrados y es en razón a ello que 

pueden existir marcas idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura 

oficial registradas en favor de distintos titulares, a excepción de la marca notoria y 

cuando exista vinculación entre los productos y/o servicios de distintas clases, lo que 

en el caso de autos no ocurre. 

(C) De asignársele el ND al segundo solicitante éste no hará uso de él, pues hasta la 

fecha aún no lo ha hecho, desvirtuando el principal objetivo de nombre de dominio. Si 

bien la utilización del ND inscrito no es un requisito para su mantención, la mera 

inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta 

institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el 

desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo 

que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres 

alfanuméricos utilizada como nombre de dominio. 

(D) En cuanto a la etimología de la marca “motivation” de la cual es titular la contra parte, 

debemos indicar que ésta es una palabra de origen inglés, que al traducirlo al español 

significa “motivación”, mientras que “motivaxión”  es una expresión desarrollada por mi 

representada, la cual tiene su génesis en la cosmología, y es una palabra compuesta 

por una palabra en inglés “motive” (del inglés: Idea o  concepción predominante) y una 

palabra en español “axión” (partícula que se mueve a través del espacio), resultando 

“motivaxión”, empresa de SERVICIOS que a través de la capacitación viaja por el 

cosmos formando personas para llevar a cabo procesos de innovación.   
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Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente señala en su contestación: 

(A) En el escrito se señala que la solicitante compró la empresa individual de 

responsabilidad limitada “Luis Emilio Aguilera Navarro Capacitaciones EIRL”, y 

posteriormente, el día 14 de septiembre de 2010, modificó su razón social a “Katherine 

Alexandra Mollenhauer Gajardo Capacitaciones EIRL”. Así habría nacido la empresa 

cuyo nombre de fantasía es “Motivaxion” y cuyo objeto dice relación con actividades 

de capacitación. Como se aprecia,  se trata de una empresa que aún no cumple su 

primer año de vida;  que no es titular de  la marca MOTIVAXION ni de otras similares; 

y que sus productos o servicios no han sido objeto de publicidad en los medios. Por su 

parte, mi mandante, con más de tres décadas de existencia, es una prestigiosa 

empresa nacional dedicada al rubro del vestuario. Y su  afamada marca 

MOTIVATION®, posee más de 27 años de registro en nuestro país. En otras palabras, 

mi representada cuenta con una trayectoria y presencia en el mercado 

significativamente mayor que la primera solicitante. En  tal sentido, y en virtud del 

Principio Cronológico y/o de Preexistencia, según el cual el sentenciador  debe 

privilegiar a la parte cuyo derecho sea preexistente en términos relevantes, no cabe 

duda que el dominio en disputa debe ser concedido a mi representada.  

(B) Por otra parte, debemos reiterar que mi mandante no sólo es dueño de la afamada 

marca MOTIVATION®, sino que además es titular del nombre de dominio 

motivation.cl. Como queda evidencia, la marca y el nombre de dominio de mi 

mandante sólo difieren en una letra del dominio en disputa, por lo que no cabe duda 

que conceder éste último a la primera solicitante inducirá a errores y engaños a los 

cibernautas, quienes podrían creer que el dominio motivaxion.cl también pertenece a 

mi mandante.   

(C) Finalmente, y respecto al principio first come first served citado por la contraria, 

debemos señalar que el procedimiento de solicitud de nombres de dominio otorga la 

facultad, a cualquier interesado, de solicitar la misma expresión que ha pedido otra 

persona con anterioridad, debiendo probar en juicio arbitral por que goza de mejor 

derecho para que se le designe el nombre. Es decir, depende plenamente de los 

argumentos y la prueba rendida, y no de ser el primero en solicitarlo. En 

consecuencia, no es atingente ni aplicable este principio, toda vez que existen 

antecedentes que acreditan que quien goza de un mejor derecho para la asignación 

del nombre de dominio en disputa es mi representada, lo cual se desprende de su 

historia, de sus registros marcarios y de su nombre de dominio.  
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Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia. 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y 

a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el 

hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se 

entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a 

acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin 

reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la 

RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes 

se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de 

conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su 

resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En 

relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes 

de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de 

la RNCL que «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».  

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o 

requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación 

preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta 

ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos 

involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser 

armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. 

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas 

de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse 

únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las 

contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer 

lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 

RNCL. 

3.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto 

cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de 

publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y 
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equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla 

14 RNCL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a 

supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, 

normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la 

misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 

16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RNCL, el texto 

legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e 

Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para 

dar sentido al supuesto en análisis, ya que junto con regular la función periodística y 

de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. En este 

sentido, la aplicación de dicha normativa tendría mayor operatividad si los hechos 

analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal en análisis 

apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del 

SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o 

significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, 

conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales 

contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar 

aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los 

delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación 

social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha 

naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD 

mismo.  

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no 

existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes 

en conflicto se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto 

que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión 

«motivaxion.cl» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni 

tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que 

resulte aplicable. 

5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo una solicitud de 

asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética 

mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal 

aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de 

manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las normas expresas 

sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, 

como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislación en su 
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conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 

20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para 

la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los 

Derechos de los Consumidores. 

6.-) Que, en la especie, no existen antecedentes que permitan concluir que alguna de 

las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de 

competencia desleal, especialmente porque conforme al mérito de autos las partes 

ejercen actividades comerciales diferentes. En efecto, respecto del Primer 

Solicitante, consta en autos que su ámbito de actividades es la capacitaco+pn a 

tercerps en materias relacionadas con la innovación, mientras que el Segundo 

Solicitante es una sociedad dedicada a la comercialización de vestuario. Por tanto, 

se puede concluir que no existe competencia entre las partes, de manera que 

ninguna de las correspondientes solicitudes de registro pudo afectar normas o 

principios vinculados con la sana y leal competencia entre las partes de autos.  

7.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna 

de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este 

sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no 

exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado una 

actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor. 

8.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este 

sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta 

derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes 

presupuestos, a saber:  

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, 

marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el 

nombre de dominio disputado; y 

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse 

de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión 

«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación 

a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea 

en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.  
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c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un 

nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o 

aludido en el nombre de dominio disputado. 

9.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente 

debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya 

que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud 

misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de 

registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando 

mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un 

nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar 

reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el 

titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses 

legítimos pertinentes. 

10.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la 

especie, se encuentra acreditado en autos que doña Katherine Alexandra 

Mollenhauer Gajardo, Primer Solicitante, es titular de la empresa individual de 

responsabilidad limitada “Katherine Alexandra Mollenhauer Gajardo Capacitaciones 

EIRL”, que con fecha 16 de agosto de 2010 modificó su razón social actual e 

incorporó la denominación “Motivaxion” como nombre de fantasía, la cual tiene por 

objeto la prestación de servicios de capacitación. También se ha acreditado en 

autos, mediante documentos indubitados, consistentes en contrato de 

arrendamiento, autorizaciones municipales, fotografías y contenido del sitio web 

homónimo, que dicha empresa presta efectivamente los referidos servicios en el 

ámbito indicado. 

11.-) Que respecto del Segundo Solicitante, Khaliliyeh y Cia. Ltda., Segundo Solicitante, 

consta en autos que es titular de la marca MOTIVATION, registrada a su nombre en 

nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de su Segunda Solicitud. 

En efecto, de los documentos acompañados por dicha parte y no objetados, consta 

que es titular de la referida marca MOTIVATION, registros Nº 676.594, Nº 698.733, 

Nº 698.734 y Nº 698.735, que distinguen productos de vestuario y calzado, clase 25 

y rubros relacionados, marca que data del año 1983 y que se ha renovado 

sucesivamente. También consta en autos que dicha parte es titular de derechos 

sobre el nombre de dominio <motivation.cl>, el cual no es usado como sitio web a la 

fecha de esta sentencia según ha podido constatar personalmente este árbitro. 
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12.-) Que, como consecuencia de lo expuesto en el considerando anterior, el Primer 

Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre el nombre de fantasía 

MOTIVAXION con anterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes de 

autos, el cual es idéntico al SLD del nombre de dominio en litigio. Por esta sola 

consideración, y en mérito de los postulados indicados en el considerando octavo 

precedente, se concluye que la Primera Solicitud no infringe derechos adquiridos del 

Segundo Solicitante y por lo mismo se encuentra excluida de los alcances de la 

regla 14 RNCL. 

13.-) Que, por su parte, la marca MOTIVATION del Segundo Solicitante, si bien no 

comparte dicha identidad, es evidente que presenta una notoria similitud gráfica y 

fonética con aquél, y en donde el reemplazo de la letra “T” por “X” resulta 

insuficiente para romper la anotada semejanza. Por lo mismo, este sentenciador 

concluye que la marca en análisis, sólo en lo concerniente al signo en sí, está 

efectivamente aludida en el nombre de dominio disputado, y por lo mismo la 

Segunda Solicitud no infringe derechos adquiridos del Primer Solicitante, quedando 

también excluida de los alcances de la regla 14 RNCL. 

14.-) Que en relación a la solicitud de registro de la marca MOTIVAXION 

CAPACITACIONES, número 921024, invocada por el Primer Solicitante en sustento 

de su pretensión, cabe señalar que dicha solicitud fue rechazada por el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial con fecha 7 de octubre de 2011.  

15.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14 

RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro comparte— 

la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a 

razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella 

norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que 

permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que 

justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera 

exclusiva. 

16.-) Que es posible recurrir a criterios de prudencia y equidad aplicables, algunos de los 

cuales suponen la invocación de derechos o intereses legítimos por ambas partes 

—cual es el caso de autos— y en donde es necesario determinar cuál de ellos es 

preponderante para resolver el conflicto. El primero de ellos —a juicio de este 

sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar 
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«criterio de la identidad», conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella 

parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si 

ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte 

cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. 

17.-) Que en la especie, y a diferencia de lo que ocurre con la marca MOTIVATION del 

Segundo Solicitante, el nombre de fantasía MOTIVAXION del Primer Solicitante 

coincide idénticamente con el SLD <motivaxion> del nombre de dominio el disputa. 

En consecuencia, existe una vinculación o asociación lógica entre el nombre 

preexistente invocado por el Primer Solicitante y el nombre de dominio disputado, de 

manera que a este respecto la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la 

pretensión del Primer Solicitante.  

18.-) Que en relación al nombre de dominio <motivation.cl> invocado por el Segundo 

Solicitante, valgan a su respecto las mismas consideraciones y conclusiones antes 

expuestas. 

19.-) Que el Segundo Solicitante ha invocado a su favor el criterio «cronológico», lo que a 

su juicio favorecería su pretensión, dado que la marca invocada es más antigua que 

el nombre de fantasía del Primer Solicitante. Si bien lo anterior efectivo, a juicio de 

este sentenciador —que por lo demás ha sido indicado expresamente en sentencias 

precedentes—, dicho criterio sólo resulta razonable aplicarlo a supuestos en que las 

partes en conflicto ostentan derechos o intereses de la misma naturaleza, cual que 

no es el caso. De cualquier modo, se trata de un criterio de decisión secundario, 

frente al cual se erige otro que este sentenciador estima de relevancia superior, a 

saber, el ámbito de actividad de las partes y el uso del nombre de dominio litigioso. 

En efecto, y como se ha mencionado a lo largo de esta sentencia, los ámbitos de 

actividad de las partes en litigo son muy diferentes, de manera que tampoco se 

advierte afectación alguna a la marca del Segundo Solicitante, lo que se ve 

ratificado por el uso como sitio web que el Primer Solicitante ha dado al nombre de 

dominio litigioso. 

20.-) Que en la especie tampoco existen antecedentes para sostener que alguna de las 

partes haya actuado de mala fe o que haya abusado de los derechos en que 

sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar la asignación del nombre de 

dominio en disputa. Al contrario, en opinión de este sentenciador, ambas partes han 

ejercido sus derechos de manera legítima, mediante la presentación de solicitudes 
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de registro del nombre de dominio litigioso. Además, respecto del Segundo 

Solicitante, cuya solicitud fue cronológicamente posterior y generó la presente 

controversia, cabe señalar que este sentenciador estima razonable su pretensión  

—mas no por ello amparable— en tanto destinada a constituirle en asignatario de un 

nombre de dominio que alude en lo abstracto a la marca comercial de que es titular, 

por lo que no ha ejercido en consecuencia abuso de sus derechos. 

21.-) Que las conclusiones precedentes se sustentan obviamente en los antecedentes de 

autos, y teniendo además en consideración el disímil tipo de actividades 

comerciales actuales de las partes, lo cual no obsta a que, de llegar a producirse en 

el futuro una colisión o confusión entre tales actividades, pudiere crearse una 

situación nueva que pudiere ser resuelta en base a otros criterios y con otras 

conclusiones. 

22.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador 

concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de 

publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente 

adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensión del Primer 

Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los 

considerandos precedentes. 

23.-) Que aún en el supuesto —no concurrente en la especie— de estimarse que ambas 

solicitudes de asignación se encuentran en una situación de igualdad o equiparidad 

de condiciones, la controversia de autos debiera resolverse conforme a otro criterio 

de equidad y de prudencia, esto es, el principio de prioridad en el tiempo o prior in 

tempore potior in iure, asignándose en tal caso el nombre de dominio en disputa a 

quien lo solicitó en primer lugar. 

24.-) Que el párrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje serán 

compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al 

primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo 

anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, 

a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a 

inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles 

de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en 

que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, 

y en concordancia con lo expuesto en esta sentencia, no concurren los supuestos 
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de excepción contenidos en la citada norma. 

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del 

Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, 

 

S  E      R  E  S  U  E  L  V  E: 
 

I.- Acoger la demanda deducida por doña Katherine Alexandra Mollenhauer Gajardo y, 

en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio 

<motivaxion.cl> presentada por Issa Khaliliyeh y Cia. Ltda., ordenando su 

eliminación. 

II.- Rechazar la demanda deducida por Issa Khaliliyeh y Cia. Ltda. 

III.- Asignar el nombre de dominio <motivaxion.cl> a doña Katherine Alexandra 

Mollenhauer Gajardo, RUT 10.542.536-8. 

Las costas son de cargo de Issa Khaliliyeh y Cia. Ltda. en su calidad de Segundo 

Solicitante. 

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente 

sentencia para los fines correspondientes. 

Rol Nº 5-43-2010. 

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de 

testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y 

doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.- 

 


