
MAT.: sentencia conflicto nombre de dominio mrcoffee.cl. 

 

PARTES:  MARCELO IVAN RAMIREZ RIVERA 

 SUNBEAM PRODUCTS, INC, REP, SARGENT KRAHN 

 

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile 

 

En Santiago de Chile, a dos de enero de dos mil seis. 

 

VISTOS: 

1.- Que por oficio OF04851, de 23 de junio del año en curso, de fojas 1, doña Margarita Valdés Cortés, directora 
legal y comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del 
nombre de dominio mrcoffee.cl suscitado entre MARCELO IVAN RAMIREZ RIVERA RUT: 9.051.218-8, domiciliado 
en Apoquindo 4506, Las Condes, Santiago y SUNBEAM PRODUCTS, INC, RUT: RUT: 79.713.300-0, representada 
por SARGENT KRAHN, en la persona de doña SANDRA SEGUEL, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, of. 1701. 

2.- Que por comunicación de fojas 04 la suscrita  aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia 
señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citando a las partes a una audiencia 
de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 18 de julio de 2005, lo que fue notificado a las partes por 
carta certificada, tal como consta a fojas 5. 

3.- Que a fojas 22 consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del segundo 
solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación por la ausencia de primer solicitante, se procedió 
derechamente a la fijación del procedimiento, lo que fue notificado personalmente al compareciente, como consta a 
fojas 23 y por correo electrónico a la otra parte, como consta a fojas 24. 

4.- Que a  fojas 25 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral en contra de Marcelo Iván Ramírez Rivera, ya 
individualizado en autos, solicitando que se asigne a su representado el dominio mrcoffee.cl, en disputa, conforme a 
los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 

En cuanto a LOS HECHOS, sostiene que Sunbean Products Inc. Es una compañía líder en artefactos para el hogar, 
que diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de productos, a nivel mundial, bajo sus marcas “Sunbean”, 
“Health O Meter”, “Oster” y “Mr. Coffee”. Las cafeteras “Mr. Coffee” han liderado la industria y han sido 
sistemáticamente las de mayor venta en los Estados Unidos desde su introducción, hace varias décadas. Estos 
productos fueron creados en 1972, con la invención, por parte de “Mr. Coffee” de la máquina de café por goteo y 
desde entonces se transformó en un fenómeno de ventas en los Estados Unidos, posición que mantiene hasta el día 
de hoy. Agrega que en 1975 esta marca fue patrocinada por el legendario jugador de béisbol Joe Di Maggio, quien la 
elevó  a la categoría de las grandes ligas de las marcas comerciales, gozando de un extraordinario reconocimiento. 
Continúa que a fines de los años 70 una crisis afectó a los stocks de café triplicando su precio, frente a lo cual Mr. 
Coffee desarrolló un ingenioso ahorrador de café, que permitía disfrutar el aroma y sabor de esta bebida pero 
utilizando casi la mitad de granos, lo que opacó a toda la competencia y le llevó a vender más de 38.000 cafeteras al 
día. En 1979 agrega temporizadores a su cafetera, lo que constituyó un nuevo hito en la industria, porque permitía a 
los consumidores disfrutar de café caliente en la mañana simplemente programando la cafetera la noche anterior. A 
fines de los años 80 se expande a los negocios de máquinas de café expreso, capuchino y máquinas para hacer té 
caliente y helado. Luego en 1992 introduce filtros de agua, en respuesta a la preocupación pública por los altos 
niveles de plomo en el agua potable, acuñando el slogan “Mr. Coffee: ¿Qué se nos ocurrirá después?”. EL 2003 
lanzó una completa línea de accesorios para el café, desde tazas y termos, hasta filtros y moledores de granos, 
además de comenzar la comercialización de su propia línea de granos de café. En 2004 vuelve a sorprender al 
mercado, con sus cafeteras individuales, que ya son éxito de ventas.  



Sostiene que en definitiva, la historia del café en el hogar en los últimos 35 años ha estado estrechamente asociada 
a la Mr. Coffee, que por sus desarrollos tecnológicos y comerciales actualmente es la marca de cafeteras más 
reconocida en todo el mundo. 

Continúa luego señalando que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y 
como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan y ofrecen en el mercado virtual de la red 
Internet. Por su parte, agrega, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la 
distinción por medio de un signo original y novedoso, del origen y características de los bienes y servicios que se 
transan en el mercado real. Agrega que estos identificadores protegen tanto al público de verse expuesto a errores o 
engaños respecto del origen y calidad de estos bienes o servicios, como a los titulares de dichos identificadores, ya 
que éstos constituyen muchas veces el activo más importante de sus empresas. 

Respecto del caso de autos, sostiene que su mandante lo único que pretende resguardar es un signo estrechamente 
asociado a su negocio, que ha sido debidamente registrado como marca comercial y en el cual se han gastado 
cuantiosas sumas de dinero, del orden de cientos de millones de dólares. Es así como señala que la marca 
comercial Mr. Coffee está registrada en Chile bajo la titularidad de su mandante, la que además es titular de los 
registros de nombre de dominio mrcoffee.biz, mrcoffee.cn; mrcoffee.com; mrcoffee.ca; mrcoffeebeans.com; 
mrcoffeecoffee.com; mrcoffeestore.com. En definitiva, sostiene que el signo Mr. Coffee es una creación de su 
mandante, que ha sido empleada durante más de 30 años para distinguir la marca más famosa de cafeteras de todo 
el mundo, para lo cual se ha invertido cuantiosas sumas de dinero. 

Agrega que además es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante 
nombres que les son familiares. En este caso, un usuario buscaría información sobre los afamados productos Mr. 
Coffee de su mandante en el nombre de dominio mrcoffee.cl y no en otro. 

Estima esta parte que todos estos antecedentes deben ser considerados al momento de resolver el caso de autos. 

En cuanto al DERECHO expone que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de 
computadoras, Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, uno de los 
cuales ha tenido relación con los denominados “nombres de dominio que se utilizan en dicha red. En palabras muy 
sencillas, agrega, el nombre de dominio  consiste en una “dirección electrónica”, o bien una “denominación”�por 
medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder 
utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, 
conversaciones instantáneas, etc. 

Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, 
de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo Parque Arauco, Mademsa o Philips, efectivamente 
corresponda a dicha entidad, organización o empresa, de lo contrario el concepto de la red mundial Internet 
carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. 

En cuanto a los criterios aplicables a la resolución de los conflictos de nombres de dominio invoca en primer lugar el 
de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, en el sentido que, como ya dijo 
antes,  los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas 
comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que 
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen 
vía Internet, razón por la cual este criterio ha de tenerse en vistas en la resolución de un conflicto de esta naturaleza. 

Reforzando su posición hace presente que en el marco de ICANN, el 01 de enero de 2000 entró en vigencia la 
denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (“UDRP”), la que reconoce como 
aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad de registros marcarios para el signo en 
cuestión, si “el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios 
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. De su parte, en el seno de la OMPI, Organización Mundial 
para la Propiedad Intelectual, en su informe final y en las opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas 
relacionadas con la UDRP, estableció que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben 
considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, 
que el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el 



dominio de mala fe. En tercer lugar, agrega que en el marco de Nic Chile, estos criterios han sido recogidos por los 
artículos 20, 21 y 22 del reglamento de Nic Chile, invocando en particular al artículo 22 párrafo primero, letra a). 

Agrega que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una 
dilución de la reconocida marca Mr. Coffee de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan 
ingresar al nombre de dominio mrcoffee.cl con la intención de informarse sobre los productos que ofrece su 
mandante. 

Concluye a este respecto que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas 
comerciales es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto 
suscitado en estos autos. Ello es especialmente relevante el este caso pues el demandado no es titular de ningún 
registro marcario para la palabra “MR.” “COFFEE, “MR. COFFEE” u otra similar o que se le parezca, mientras que su 
mandante es titular de los registros Nº 628869, Mr. Coffee, denominativa, para distinguir los productos de las clases 
7, 11 y 21, de lo que resultaría evidente el mejor derecho de esta parte al nombre de dominio en disputa. 

En segundo lugar invoca el criterio de la creación intelectual del signo pedido, en el sentido que es de toda lógica y 
justicia que quien ha creado una denominación sobre la que se ha construido el mecanismo de información de sus 
servicios y productos para el público, en este caso Mr. Coffee, pueda ampararla y protegerla de terceros que se 
pretendan aprovechar de ello, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y 
otra serie de bienes tangibles, la expresión Mr. Coffee es uno de los activos más importantes de su mandante. 

A continuación aduce al criterio de notoriedad del signo pedido, que postula que el titular de un nombre de dominio 
debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, en base a lo que concluye asimismo el mejor 
derecho de su representado como su creador y quien le ha dado fama y prestigio. En este sentido, sostiene que una 
búsqueda en google por la expresión Mr. Coffee sólo arroja resultados relevantes relativos a productos y actividades 
de su mandante. 

A renglón seguido invoca el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, que se refiere a que tendrá un 
mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio aquel solicitante que 
efectivamente ofrezca dichos productos o servicios y que en este caso es su representado quien publicita y 
comercializa sus productos Mr. Coffee con gran éxito y en todo el mundo, desde hace más de tres décadas, lo que 
hace también a través de Internet, desde su sitio mrcoffeestores.com y numerosos otros sitios web. 

Agrega al respecto que realizada una consulta pública por contribuyente en el sitio web del servicio de impuestos 
internos, arroja que el demandado no tiene actividades y que hace más de 12 meses que presenta períodos sin 
movimiento tributario, ni declaraciones de renta. El demandado no presenta ningún inicio de actividades 
relacionadas, siquiera tangencialmente con la expresión o productos Mr. Coffee. 

Invoca asimismo esta parte el criterio de la mala fe del solicitante, señalando que la buena fe es un principio 
fundamental de todo nuestro sistema jurídico, que no puede dejar de ser considerado en un conflicto de esta 
naturaleza. Cita a este respecto el artículo 22 del Reglamento Nic Chile, en base al cual sostiene que el primer 
solicitante puede ser considerado un solicitante de mala fe, al haber registrado un nombre de dominio que identifica a 
una marca conocida y usada profusamente hace años, sobre la cual no tiene ningún derecho o relación. 

En materia de normativa internacional, invoca los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, promulgado en Chile 
por decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 
1991. La primera de estas normas en tanto que implica que las marcas comerciales famosas y notorias deben 
protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se 
deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una 
notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, 
con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa o notoria y la segunda norma en 
cuanto que el demandado no tiene ningún derecho sobre la denominación Mr. Coffee y que ésta se trata de una 
marca famosa y notoria, por lo que la conducta del demandado se encuadra dentro de las conductas de competencia 
desleal en los términos que esta norma señala. 

5.- Que de su parte la primera solicitante no se apersonó en autos ni allegó antecedentes probatorios a favor de sus 
intereses o contrariando las argumentaciones de la contraria, pese a haber sido emplazada en la forma prevista en el 



reglamento de Nic Chile. Asimismo esta parte no objetó los documentos acompañados por la segunda solicitante en 
apoyo de sus argumentaciones. 

6.- Que  a fojas 43 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes por correo electrónico como 
consta a fojas 43. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la segunda solicitante en apoyo de sus argumentaciones acompañó la siguiente prueba documental, 
inobjetada de contrario: a) Impresión de consulta al sitio web del Departamento de Propiedad Industrial, en que 
consta el registro Nº 628.869, Mr. Coffee, denominativa, para distinguir todos los productos de las clases 7, 11 y 21 a 
nombre de Sunbeam Products Inc., de fojas 40bas b; b) impresión de consulta al sitio web del Servicio de impuestos 
internos, de fojas 39, que da cuenta del término de giro que se habría aplicado el 30 de abril de 2003 respecto del 
contribuyente Marcelo Ramírez Rivera, RUT 9.051.218-8; c) copia impresa de búsqueda en google, bajo el 
argumento “Mr. Coffee”, de fojas 37 y 38, de fecha 8-6-2005; d) impresión de consulta a froogle, de fojas 35 y 
siguientes, bajo este mismo argumento de búsqueda. Ambas búsquedas arrojan resultados relativos a productos e 
información relativa a la segunda solicitante; impresión de página web de portada del sitio web  mr.coffee.com, de 
fojas 32 e impresión de la página de portada del sitio web mrcoffeestore.com. 

SEGUNDO: Que en consecuencia es un hecho suficientemente acreditado en autos que el segundo solicitante es 
titular de la marca Mr. Coffee, que utiliza esta denominación para desenvolverse en el entorno virtual, siendo 
reconocido por ella a través de los buscadores google y froogle, y que detenta derechos de propiedad industrial en 
Chile, fruto de la existencia de una inscripción vigente. 

De su parte, el primer solicitante no ha acreditado detentar derechos sobre este signo, no ha activado el sitio web ni 
ha realizado gestiones útiles a favor de demostrar un interés legítimo al nombre de dominio en disputa. 

TERCERO: Que el conflicto por asignación de un nombre de dominio se produce por la existencia de más de una 
persona natural o jurídica interesada por registrar la misma cadena de caracteres alfanuméricas. En concreto, 
registrado un nombre de dominio, un tercero cuyos derechos estima afectados presenta a su vez una inscripción o 
registro competitivo, dando lugar a una competencia que de no resolverse en la instancia de mediación en Nic Chile, 
debe ser resuelta por un árbitro que reviste las características de arbitrador, y en consecuencia debe resolver 
conforme a su real saber y entender, lo que si bien le entrega mayor laxitud al momento de aplicar su criterio, no le 
autoriza para fallar contra derecho. 

CUARTO: Que en el caso de autos el nombre de dominio es similar a la marca comercial de la cual es titular el 
segundo solicitante, además de serlo respecto de la identidad con que se presenta en Internet, por lo que 
ciertamente sus derechos se ven afectados con el registro. Ahora bien respecto del interés legítimo del primer 
solicitante, no es posible a este árbitro pronunciarse al respecto por cuanto no existen indicios en autos que le 
permitan formarse algún grado de convicción al respecto, máxime que su inactividad pueda representar una falta de 
interés en continuar adelante en su solicitud de registro. 

QUINTO: Que en Derecho por regla general se prioriza a los sujetos que ejercitan sus derechos con mayor 
celeridad, lo que se traduce en el aforismo jurídico prior in tempore prior in iure, el cual no es ajeno a los nombres de 
dominio, en que se ha traducido en la elaboración del principio firts come first served, sin embargo este principio rige 
respecto de titulares en igualdad de condiciones y derechos, no así en aquellos casos en que se demuestra por 
alguna de las partes un derecho que es de tal entidad que rompe este equilibrio, como ocurre tratándose de los 
titulares que detentan derechos que han sido reconocidos por el ordenamiento jurídico, incluso en algunos casos 
mediante el reconocimiento de una garantía fundamental, frente a otro solicitante que no acredita tener derecho 
alguno al nombre de dominio más allá del impulso original de registrarlo. 

SEXTO: Que la propiedad marcaria es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, pudiendo incluso 
arrancar su origen de las garantías constitucionales. Si bien no es el único referente al analizar un nombre de 
dominio, es uno de los derechos que se pueden ver afectados por un registro, por lo que en los casos en que el 
afectado lo invoque y acredite habrán de considerarse los principios que rigen la normativa que lo ampara o protege. 
Consecuente con ello, en el caso de autos, en que la segunda solicitante ha invocado y acreditado la afectación a 
este derecho que le asiste como titular de la marca denominativa Mr. Coffee, sin que la otra parte haya argumentado 
en contrario y/o esgrimido un derecho en su favor de igual  entidad, aunque no necesariamente naturaleza, habrá de 



acogerse la solicitud del segundo solicitante, por haberse roto la equivalencia de las partes, haciendo inviable la 
aplicación del principio first come first served. 

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, no habiendo allegado antecedentes la primera solicitante y habiéndose 
constatado que el dominio en conflicto no se encuentra activo ni se alojan páginas web de las que podamos 
desprender si el uso que esta parte desea hacer del mismo atenta o no contra derechos de terceros y habiendo 
acreditado el segundo solicitante su interés legítimo al signo en cuestión, derivado de su marcada tendencia o 
preocupación por dotar de presencia en la red de su identificador “Mr. Coffee”, el cual se condice con su actividad 
principal e integra elementos que le identifican en el mundo real, que busca proyectar al mundo virtual, en pos de 
potenciar la inversión realizada, se refuerza la convicción de este arbitrador en cuanto debe consolidarse el dominio 
en el segundo solicitante. 

OCTAVO: Que en todo caso, la buena fe efectivamente es un principio rector de todo el ordenamiento jurídico, al 
punto que ha de considerarse como uno de los pilares fundamentales de su formulación, sin embargo es preciso 
tener presente que la regla general es que la buena fe se presuma, debiendo acreditarse la mala fe por quien la 
invoca. En el caso de autos, este árbitro estima que no existen antecedentes suficientes para acreditar la mala fe del 
primer solicitante, por lo que no podrá acogerse la demanda del segundo solicitante a este respecto. 

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE 
RESUELVE: 

Asígnese el nombre de dominio “mrcoffee.cl” al segundo solicitante SUNBEAM PRODUCTS, INC, REP, SARGENT 
KRAHN, ya individualizada en autos. 

Cada parte pagará sus costas. 

Notifíquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, devuélvase los autos a Nic 
Chile para su ejecución. 

 

 

 

Lorena Donoso Abarca 

Árbitro Arbitrador 

 

 

 

Carlos Reusser Monsalvez 

Actuario 

 

Sentencia dictada ante los testigos de actuación: 

 

 

 

Rodrigo Moya García Matías Vial Le Beuffe 

RUT: 12.852.228-k RUT: 12.585.049-9 
 
Cc. marcelin@chile.com; cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl; sseguel@weekmark.cl; jfreyes@sargent.cl; 
sargent@sargent.cl; fallos@legal.nic.cl; ldonoso@uchile.cl 


