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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL 

POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

    elkay.cl     

 

Santiago, lunes siete de noviembre de dos mil cinco .- 

 

VISTOS: 

Con fecha 1º de abril de 2005, la sociedad Industria Procesadora de Papel Ltda., 

domiciliada en Av. José Joaquín Prieto Nº 4938, comuna de San Miguel, Santiago, solicitó 

la inscripción del nombre de dominio “elkay.cl”.  

Posteriormente, con fecha 22 de Abril de 2005, la sociedad Elkay Manufacturing 

Company, representada por el Estudio Federico Villaseca y Compañía, domiciliados en  

Av. Alonso de Córdova Nº 5151, Piso 8º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó 

igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “elkay.cl”, dando lugar al proceso 

de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en 

el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del 

Dominio CL”. 

Mediante oficio de Nic Chile Nº 4955 de 5 de Julio de 2005 se designó al infrascrito 

como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción del referido 

nombre de dominio.  

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a 

una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. 

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes 

mediante carta certificada y a Nic Chile. 

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su 

respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo 

establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del 

procedimiento señalada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las 

partes, según consta en autos. 

 En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre 

Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento 

del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a 

seguir y el monto de los honorarios arbitrales.  

 A fs. 20 sólo el segundo solicitante durante esta etapa hizo valer sus derechos 

solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. 

 A fs. 23 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus 

respectivos descargos. 

 A fs. 24, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y 

controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se 
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reclama sobre el nombre de dominio “elkay.cl”.  

 A fojas  34, se citó a las partes a oír sentencia.   

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 1º de abril de 

2005, la sociedad Industria Procesadora de Papel Ltda., solicitó la inscripción del nombre 

de dominio “elkay.cl”. Posteriormente, con fecha 22 de Abril de 2005, la sociedad Elkay 

Manufacturing Company, representada por el Estudio Federico Villaseca y Compañía, 

solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “elkay.cl”, dando lugar al 

proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, 

contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL”. 

 Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su 

respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo 

establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del 

procedimiento ambos solicitantes, sin que se produjera avenimiento entre las partes, 

según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del 

Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el 

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el 

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.    

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo 

solicitante, Elkay Manufacturing Company, hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el 

rechazó de las pretensiones de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio 

en disputa “elkay.cl” a su favor en razón del mejor derecho que tiene. 

Funda su pretensión señalando en primer término la naturaleza jurídica de los nombres de 

dominio, que a diferencia de los registros marcarios, éstos son únicos y que por lo mismo 

pueden ser otorgados a un único prestador, lo que no ocurre con las marcas comerciales. 

Que por la estrechez existente entre unos y otros, la resolución de conflictos de 

solicitudes de nombres de dominio debe resolverse, entre otros antecedentes a la 

titularidad de registros marcarios del respectivo nombre de dominio solicitado. Agrega 

también, que los conflictos de solicitudes de nombres de dominio deben resolverse a la 

luz de las normas de la llamada “Política Uniforme de Resolución de Conflictos” 

desarrollada por la “Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet” (Icann), 

las Normas de la Reglamentación Para el Funcionamiento del Registro de Nombres de 

Dominio CL  de NIC Chile, la ley 19.039 y el Convenio de París. 

Además expresa, que el nombre “elkay”  es una marca de gran prestigio a nivel 

internacional, fundada en 1920 con la formación de la compañía Elkay Manufacturing 

Company, la cual es el fabricante más grande del mundo de fregaderos residenciales de 
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acero inoxidable. Que tiene registrada en Chile la marca “Elkay”, registro número 580.692, 

para distinguir productos de la clase 11, otorgado el 30 de octubre de 2000 y que es 

dueño del dominio “elkay.com”. 

Que por lo expuesto sería evidente su propiedad sobre el nombre de dominio en disputa 

“elkay.cl”, lo que le permitiría apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el 

citado bien es capaz de proporcionar. Que su derecho se encuentra amparado en el 

art.19 Nº 25 de la Constitución Política del estado y en el art. 584 del Código Civil. 

Que dicho nombre “elkay”  es una marca comercial famosa y notoria, debido a su calidad 

y a la gran inversión publicitaria que realiza cada año. Que cualquier nombre de dominio 

en Internet semejante con su marca comercial llevaría a confusiones a los consumidores, 

y le provocaría perjuicios económicos. 

Afirma que por todo lo expresado, posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio 

en disputa “elkay”, a lo que agrega que se encuentra de buena fe respecto a la solicitud 

del dominio en conflicto y que además “elkay” pertenece a su nombre comercial “Elkay 

Manufacturing Company”.  

TERCERO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompañó 

a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copia 

impresa del sitio de Internet del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de 

Economía del registro Nº 580.692 de la marca comercial “Elkay” a su nombre, de fecha 30 

de octubre de 2000, para distinguir diferentes productos de la clase 11; 2) Copia impresa 

del sitio de Internet elkay.com, donde consta la historia de la respectiva empresa y 3) 

Copia de oposición presentada en contra de solicitud de marca comercial presentada por 

el primer solicitante.  

CUARTO:  Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad 

Elkay Manufacturing Company, tiene registrada a su nombre en clase 11, la marca 

comercial “elkay” en Chile desde de octubre de 2000, es decir mas de cuatro años de 

antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud 

del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, que es dueña del nombre de 

dominio elkay.com.  

.QUINTO: Que la denominación “elkay” de acuerdo a la documentación acompañada, se 

identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo 

solicitante y de sus productos “elkay” y en segundo lugar su uso se produjo con 

anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio 

de autos por la parte del primer solicitante.  

SEXTO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio 

doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”, por haber 

acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en 

disputa “elkay.cl”. 

SEPTIMO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción 

que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio 
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en disputa “elkay.cl”. 

 

   POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la 

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

Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil,  

 

SE DECLARA:  

I.- Que se asigna el nombre de dominio “elkay.cl” a la segunda solicitante la sociedad 

Elkay Manufacturing Company. 

II.- Que se rechaza la solicitud de la primer solicitante la sociedad Industria Procesadora 

de Papel Ltda.  

III.- Cada parte pagará sus costas.  

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado. 

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación 

de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines 

correspondientes. – 

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. – 

 

 

 

 

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. 

AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA  

ADRIANA FREDES TOLEDO.-   

Rol 19 - 2005. 

 


