
            
EMOLRESTAURANTES.CL 

  
 

Santiago, 27 de Enero de 2012.- 
 
 
 VISTOS: 
 
I. PARTE EXPOSITIVA. 
 
I.1.-  Compromiso. 
 
 Que con fecha 13 de Junio de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta 
Oficio NIC OF14387, denominada “Arbitraje dominio emolrestaurantes.cl”, en la cual, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de 
Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres 
de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para 
resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de 
dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa 
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral. 
 
 Que por carta de fecha 17 de Junio de 2011 dirigida a NIC Chile, atención doña 
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó 
su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la 
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el 
Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento 
para el día Viernes 24 de Junio del año 2011, a las 18:00 horas, en calle Agustinas Nº 
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y 
resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos 
que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 
a fs. 8 de estos autos arbitrales. 
 
        
I.2.- Partes de este juicio arbitral. 
 
 Son partes en este proceso arbitral: Ideas Geniales S.A., RUT Nº 
96.927.910-K, domiciliada en Málaga 115m of. 1305, comuna de Las Condes, ciudad 
de Santiago, Teléfono: 2075608, e-mail: info@ige.cl , quien para efectos de este 
procedimiento tendrá el carácter de demandado y Agustín Edwards E. y Compañía, 
Representada por Alessandri & Compañía Limitada (Agustín Edwards E y 
Compañía) RUT Nº 78.733.740-6, con domicilio para estos efectos en Avenida Santa 
María 5542m comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Teléfono: 7876000, e-mail: 
dominios@alessandri.cl , dominiosweb@mercurio.cl , efernandez@mercurio.cl , 
smolina@alessandri.cl quien para efectos de este procedimiento tendrá el carácter de 
demandante.   
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I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento. 
 
 Con fecha 24 de Junio del año 2011, siendo las 18:10 horas, se llevó a efecto el 
comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia  de 
ambas partes, por una y como demandado Ideas Geniales S.A., representada por don 
Javier Rojas Moraga, y como demandante Agustín Edwards E. y Compañía, 
representado por don Sebastián Molina de Alessandri y Cia., del actuario don Diego 
Vera Santa María y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, 
se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a 
conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a 
las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del 
referido comparendo de conciliación, nombrándose además actuario al abogado señor 
Diego Vera Santa María. La citada acta de comparendo rola de fs. 14 a fs. 19 del 
expediente arbitral. 
 
  
I.4.-  Período de discusión. 
 
I.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 33 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda 
que Agustín Edwards E y Cia dedujo en contra de Ideas Geniales S.A. representada por 
don Javier Rojas Moraga, con el objeto que la asignación del nombre de dominio 
“emolrestaurantes.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se 
funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de 
hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres 
de Dominio.CL y normas de derecho: 
 
- La actora señala que basa su solicitud en el mejor derecho del que se encuentra 
premunida, atendido que el nombre de dominio solicitado reproduce sus marcas 
comerciales registradas en Chile respecto de la expresión EMOL, como asimismo, los 
nombres de dominio de los cuales es titular, y que incluyen dicha expresión. A su vez, 
agrega que la demandante actualmente opera un servicios distinguido bajo la expresión 
“EMOL RESTAURANTES” a través de la página http://restaurantes.emol.com. En 
efecto, a través de la página “EMOL RESTAURANTES” se distingue un portal 
destinado a entregar información referente a restaurantes y otros establecimientos de 
este tipo, que, desde su fundación, ha adquirido un alto grado de distintividad, 
convirtiéndose en una de las páginas más visitadas al momento de buscar 
informaciones sobre restaurantes. Consecuentemente, no sólo la expresión “EMOL” se 
encuentra íntimamente vinculada a la actora, sino que la expresión “EMOL 
RESTAURANTES” también lo está, en cuanto se trata de un signo actualmente 
utilizado para distinguir uno de los servicios prestados a través del portal EMOL. 
 
- Agrega luego que la demandante es actualmente titular de una solicitud de marca 
comercial para la expresión “Emol Restaurante”, Nº de solicitud 954715, actualmente en 
trámite, para la clase 43, señalando que existe una íntima y exclusiva vinculación con la 
expresión solicitada como nombre de dominio, debiendo ser, en definitiva aceptada a 
registro, en razón del mejor derecho de la actora. 
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- Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, es necesario tener en 
consideración que la marca comercial EMOL, goza de fama y notoriedad tanto en Chile 
como en el extranjero. En efecto, la marca EMOL tuvo su origen a mediados de la 
década de 1990, cuando la actora creó este portal electrónico como un servicio de 
información económica y de actualidad para empresas. A partir de 1999, y como 
respuesta a la competencia de sitios web dedicados a la entrega de información de 
actualidad, EMOL se transformó en un portal informativo alimentado por los contenidos 
de las ediciones en Internet de El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda, además 
de noticias de última hora. En la actualidad EMOL es un portal independiente de 
información en la red, que ha adquirido un alto grado de fama y notoriedad en nuestro 
país, estando en el lugar no. 13 de las páginas más visitadas de Chile. 
 
- Luego agrega la demandante que a través de los años transcurridos desde su 
fundación, ha logrado posicionar la expresión EMOL, convirtiéndola en un signo 
plenamente distintivo de los servicios que ofrece, ineludiblemente ligada a ella en 
cuanto a su origen empresarial. Esto puede ser apreciado a través de los numerosos 
registros marcarios inscritos a su nombre en nuestro país, respecto de la expresión 
EMOL, pudiendo citar, a modo de ejemplo, los siguientes: 1.- Marca EMOL, solicitud nº 
514474, registro nº 616731 para la clase 16; 2.- Marca EMOL, nº de solicitud 514475, 
nº de registro 653339, para las clases 35, 36, 38, 39 y 42; 3.- Marca ACCESO EMOL, 
nº de solicitud 514476, nº de Registro 605782, para la clase 16; 4.- Marca ACCESO 
EMOL, nº de solicitud 618990, nº de registro 690804, para las clases 37 y 42; 5.- 
Marca EMOL TV, Mº de solicitud 831598, nº de Registro 857783, para la clase 16; 6.- 
Marca EMOL-TV, nº de solicitud 831599, nº de registro 850532, para la clase 38; 7.- 
Marca EL MERCURIO EMOL.ONLINE, nº de solicitud 831600, nº de registro 859309, 
para la clase 16; 8.- Marca EL MERCURIO EMOL.ONLINE, nº de solicitud 831601, nº 
de registro 861979, para la clase 38; 9.- Marca EMOLSEGUROS, nº de solicitud 
890614, En Trámite, para la clase 36; 10.- Marca EMOL, nº de solicitud 943704, En 
Trámite, para la clase 41; 11.- Marca VIVEDESCUENTOS DE EMOL, nº de solicitud 
953560, En Trámite, para la clase 35; 12.- Marca EMOL RESTAURANTE, nº de 
solicitud 954715, En Trámite, para la clase 43.  
 
- A continuación, la actora agrega que de los registros antes citados, su marca se  
encuentra ampliamente reconocida en nuestro mercado, siendo un signo distintivo 
altamente renombrado, ligado al demandante. Concordantemente, el vínculo creado por 
la actora respecto a la expresión EMOL, le otorga un mejor derecho para adjudicarse 
todos los nombres de dominio que contengan un signo o expresión esencialmente 
idéntico al que la distingue, especialmente el signo de autos, que en la práctica 
constituye una expresión idéntica. De esta manera, es fundamental que la asignación 
del dominio de autos proteja los intereses del demandante, adquiridos luego de arduos 
esfuerzos a lo largo de años de trabajo, antecedente que debe ser considerado al 
momento de dictar la sentencia en la presente controversia, señalando que a su juicio, 
se encuentra suficientemente acreditado que mi mandante posee todos los derechos 
que concede la ley 19.039, respecto de la expresión “EMOL”, estando plenamente 
reconocida como marca en nuestro país. 
 
 



- En este sentido, de acuerdo al derecho comparado, así como también a la 
jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente en cuenta la 
relación que existe entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos 
comparten características comunes, por cuanto ambos poseen un rol identificador, ya 
sea de direcciones IP, en el caso de nombres de dominio, o de productos y servicios, 
en el caso de las marcas comerciales. Por ende, al resolverse la titularidad de un 
nombre de dominio, se debe tener en cuenta, precisamente, la titularidad de los 
registros marcarios para el signo pedido como dominio. 
 
- En todo caso, hay que tener presente que el Reglamento de NIC Chile, señala como 
condición para los mismos, que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente 
similar a una marca de productos o servicios, o a un nombre por el cual el reclamante 
es reconocido. Este hecho debe ser tomado en consideración al resolverse el mejor 
derecho, respecto al nombre de dominio emolrestaurantes.cl. 
 
- La actora agrega que la distintividad que posee la expresión “EMOL”, no se restringe 
sólo al campo de las marcas comerciales, existiendo registros de dominios inscritos 
ella, entre los cuales podemos mencionar a los siguientes: emol.cl inscrito por primera 
vez con fecha 9 de septiembre de 1997; emol.com inscrito por primera vez con fecha 
14 de enero de 1999; emolpropiedades.cl inscrito por primera vez con fecha 12 de 
septiembre de 2007; emolseguros.cl inscrito por primera vez con fecha 29 de 
diciembre de 2009; emoltv.cl inscrito por primera vez con fecha 2 de abril de 2008; 
emolrestaurante.cl inscrito por primera vez con fecha 10 de mayo de 2011. De esto, 
expresa la demandante que se aprecia, en el ámbito de las redes digitales, la expresión 
EMOL se encuentra completamente ligada a ella, existiendo una estrecha y exclusiva 
relación entre dicha expresión y los productos, servicios e información ofrecidos por el 
demandante a través de Internet. En este sentido, un nombre de dominio, al permitir 
una adecuada identificación en la red, constituye una verdadera “dirección electrónica”, 
mediante la cual los usuarios conciben e identifican a una determinada empresa, 
persona, o institución, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al ingresar a la 
correspondiente página.  
 
- Luego, el demandante señala que el otorgamiento del nombre de dominio de autos al 
primer solicitante, sólo produciría desmedro a los nombres de dominio ya utilizados por 
la actora, por cuanto provocaría todo tipo de errores y confusiones, que impedirían una 
correcta información de los usuarios de Internet; hecho que debe ser evitado 
concediendo al segundo solicitante el nombre de dominio emolrestaurantes.cl. 
 
- A continuación, el demandante expresa que es necesario tener en consideración que 
el nombre de dominio solicitado en autos es prácticamente idéntico a la marca 
comercial EMOL RESTAURANTE. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el 
nombre de dominio solicitado en autos se encuentra constituido por el signo 
EMOLRESTAURANTES, que en la especie, es prácticamente idéntico a la marca 
comercial EMOL, de su propiedad, como a los dominios inscritos por ella. Ambas 
expresiones poseen una fisonomía que, tanto desde un punto de vista gráfico como 
fonético, es prácticamente idéntica. De esta manera, la única diferencia que existe entre 
ambas expresiones es la adición del primer solicitante de la expresión 
RESTAURANTES, hecho que resulta insuficiente para diferenciar el nombre de dominio 



de autos, de las marcas y nombres de dominio registradas por el demandante, 
considerando que se trata de una sección absolutamente genérica, que nada agrega al 
dominio, que le permita diferenciarse de la marca de la actora. Agrega luego que de 
esta manera, considerando el alto grado de distintividad que posee la expresión EMOL, 
en razón de su fama y notoriedad en el mercado, como asimismo, debido a que se trata 
de una expresión completamente arbitraria, cualquier uso que se haga de dicha 
expresión, necesariamente será vinculado al origen empresarial de la actora, lo que 
provocará toda clase de errores y confusiones entre el público consumidor. Asimismo, 
señala que es necesario tener presente que la expresión “RESTAURANTES” resulta 
ser una expresión genérica e indicativa, lo que necesariamente aumenta el grado de 
confusión que puede existir entre los consumidores, quienes se verán inclinados a 
pensar que se trata de un dominio destinado a prestar asistencia, información y 
servicios respecto de los productos que la actora comercializa. 
 
- A continuación agrega que la solicitud de inscripción del nombre de dominio por el 
primer solicitante EMOLRESTAURANTES.CL es absoluta y completamente abusiva, 
hecho que puede ser claramente constatado en el artículo 22 del reglamento de NIC 
Chile, literales a) y b). 
 
- Luego señala que el nombre de dominio de autos ha sido solicitado de mala fe por el 
primer solicitante. Agrega que la buena fe, como principio jurídico, forma parte del 
núcleo inspirador de todo nuestro ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, también 
del reglamento de NIC Chile, constituyendo un estándar de conducta mediante el cual 
se le exige al primer solicitante que al momento de pedir la inscripción de un 
determinado nombre de dominio, lo haga con corrección a las normas y principios de 
justicia y equidad. Explica el demandante que en este sentido, la mala fe a la que se 
refiere el artículo 22 del Reglamento, es, a contrario sensu, la contravención a las ideas 
de rectitud, corrección y lealtad que deben existir en las solicitudes e inscripciones de 
nombres de dominio. Luego expresa que el primer solicitante conocía al momento de 
solicitar la inscripción, sobre la existencia del actora, y de las marcas EMOL registradas 
por ella, gracias a la notoriedad que posee en la industria de 4 neumáticos, que el 
primer solicitante comercializa, pudiendo incluso apreciar que éste ha consignado las 
etiquetas registradas por mi el demandante. En segundo lugar, agrega que el primer 
solicitante conocía, al momento de la solicitud, la existencia de las marcas registradas a 
nombre de la actora, las cuales no sólo se encontraban públicamente disponibles en la 
base datos del Departamento de Propiedad Industrial, sino que además, por la fama y 
notoriedad que posee el demandante. Expresa a continuación el demandante, que 
todas estas razones dejan claramente manifiesto, como el primer solicitante no sólo ha 
actuado en forma abusiva al solicitar el presente nombre de dominio, sino que, a fortiori, 
ha actuado de mala fe, contraviniendo todo aquello que es resguardado y protegido por 
nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual es que tenemos la firme convicción que 
su solicitud debe ser absolutamente rechazada, siendo concedida en cambio al 
demandante, que sí se encuentra legitimado para utilizar el nombre de dominio 
EMOLRESTAURANTES.CL. 
 
 
 



- Por último, la actora concluye que, de acuerdo a los antecedentes expuestos, la marca 
“EMOL” se asocia claramente al demandante, y se puede apreciar que es la titular del 
mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.  
   
I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 68 de autos figura la resolución 
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por 
el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación 
de la contraria. El comprobante de la notificación por correo electrónico a las partes de 
dicha resolución rola a fs. 69 de autos. Por resolución de fecha 03 de Agosto de 2011, 
se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera 
conferido a fs. 68 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos 
que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, 
rolan a fs. 72 y 73 de autos. 
 
 
I.5.- Prueba  
 
I.5.1.-  Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 03 de Agosto de 
2011, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho 
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor 
derecho para ser titular del nombre de dominio “emolrestaurantes.cl”.- La interlocutoria 
de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que 
rolan a fs. 72 y a fs. 73 de autos. 
 
 
I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con 
citación, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1.-
Impresión de la base de datos en línea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 
www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No. 653339, correspondiente a 
la marca EMOL, registrada por Agustín Edwards. E. y Cía. (consulta: 7 de julio de 
2011). 2.- Impresión de la base de datos en línea del Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No. 616731, 
correspondiente a la marca EMOL, registrada por Agustín Edwards. E. y Cía. (consulta: 
7 de julio de 2011). 3.- Impresión de la base de datos en línea del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia de la solicitud No. 
954715, correspondiente a la marca EMOL RESTAURANTE, registrada por Agustín 
Edwards. E. y Cía. (consulta: 7 de julio de 2011); 4.- Impresión de la base de datos en 
línea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la 
existencia del registro No. 857783, correspondiente a la marca EMOL TV, registrada 
por Agustín Edwards. E. y Cía. (consulta: 7 de julio de 2011); 5.- Impresión de la base 
de datos en línea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da 
cuenta de la existencia del registro No. 861979, correspondiente a la marca EL 
MERCURIO EMOL.ONLINE, registrada por Agustín Edwards. E. y Cía. (consulta: 7 de 
julio de 2011); 6.- Impresión de la base de datos en línea del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No. 
859309, correspondiente a la marca EL MERCURIO EMOL.ONLINE, registrada por 
Agustín Edwards. E. y Cía.(consulta: 7 de julio de 2011); 7.-  Impresión de la base 
de datos en línea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da 



cuenta de la existencia del registro No. 690.804, correspondiente a la marca ACCESO 
EMOL, registrada por Agustín Edwards. E. y Cía. (consulta: 7 de julio de 2011); 8.- 
Impresión de la base de datos en línea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 
www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No. 605.782, correspondiente a 
la marca ACCESO EMOL, registrada por Agustín Edwards. E. y Cía. (consulta: 7 de 
julio de 2011); 9.- Impresión de la base de datos en línea del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No. 
850.532, correspondiente a la marca EMOL-TV, registrada por Agustín Edwards. E. y 
Cía. (consulta: 7 de julio de 2011); 10.- Impresión de la base de datos en línea del 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia 
de la solicitud No. 953.560, correspondiente a la marca VIVEDESCUENTOS DE EMOL, 
registrada por Agustín Edwards. E. y Cía. (consulta: 7 de julio de 2011); 11.- Impresión 
de la base de datos en línea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, 
que da cuenta de la existencia de la solicitud No. 943.704, correspondiente a la marca 
EMOL, registrada por Agustín Edwards. E. y Cía. (consulta: 7 de julio de 2011); 12.-
Impresión de la base de datos en línea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 
www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia de la solicitud No. 890.614, 
correspondiente a la marca EMOLSEGUROS, registrada por Agustín Edwards. E. y Cía 
(consulta: 7 de julio de 2011); 13.- Impresión de base de datos WHOIS, que da cuenta 
de la titularidad del actor sobre el nombre de dominio emol.com. (consulta: 7 de julio de 
2011); 14.-  Impresión de base de datos NIC Chile, en donde consta la existencia de las 
inscripciones hechas por el actor para el dominio emol.cl. (consulta: 7 de julio de 2011); 
15.- Impresión de base de datos NIC Chile, en donde consta la existencia de las 
inscripciones hechas por el actor para el dominio emolrestaurante.cl. (consulta: 7 de 
julio de 2011); 16.- Impresión de base de datos NIC Chile, en donde consta la 
existencia de las inscripciones hechas por el actor para el dominio emoltv.cl. (consulta: 
7 de julio de 2011); 17.- Impresión de base de datos NIC Chile, en donde consta la 
existencia de la inscripción hechas por el actor para el dominio emolseguros.cl. 
(consulta: 7 de julio de 2011); 18.- Impresión de base de datos NIC Chile, en donde 
consta la existencia de la inscripción hechas por el actor para el dominio 
emolpropiedades.cl. (consulta: 7 de julio de 2011); 19.- Impresión de página web 
identificada bajo el dominio www.emol.com, en donde consta uso hecho por el actor de 
la expresión EMOL; 20.- Impresión de página web identificada bajo el dominio 
http://restaurantes.emol.com, en donde consta uso hecho por el actor de la expresión 
EMOL RESTAURANTES; 21.- Impresión de motor de búsqueda Google, en donde 
consta los resultados a la búsqueda de la expresión “EMOL”. (consulta: 7 de julio de 
2011); 22.- Impresión de enciclopedia digital Wikipedia, en donde consta el uso de la 
marca EMOL por parte del actor (consulta: 7 de julio de 2011).  
 
 
.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba 
documental. 
  
 
 

 



 
I.6.- Observaciones a la prueba: A fojas 74, sólo la parte demandante formuló 
observaciones a la prueba, señalando que: i) según consta en los documentos 
acompañados en presentación de fecha 8 de julio, la actora ha logrado acreditar ser la 
legítima creadora de la expresión “EMOL”, representativa de la expresión “EL 
MERCURIO ON LINE”, la que es una denominación altamente distintiva; ii) Según 
consta en los documentos acompañados en presentación de fecha 8 de julio de 2011, 
no objetados por la contraparte, la actora ha competentemente acreditado ser titular de 
un conjunto de registros marcarios que corresponden o contienen la expresión “EMOL”, 
lo que le da la exclusividad de uso sobre dicha denominación, circunstancia que se ve 
reforzada por el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, lo que le otorga un mejor derecho 
para adjudicarse todos los nombres de dominio que contengan un signo o expresión 
esencialmente idéntico al que la distingue, especialmente el signo de autos, que en la 
práctica constituye una expresión idéntica; iii) Según consta en los documentos 
acompañados en presentación de fecha 8 de julio de 2011, no objetados por la 
contraparte, la actora ha logrado acreditar la fama y notoriedad de la marca comercial 
EMOL y más aun, la fama y notoriedad de la expresión EMOLRESTAURANTES, y 
agrega que en la actualidad opera un servicio distinguido bajo la expresión “EMOL 
RESTAURANTES” a través de la página http://restaurantes.emol.com; iv) Según consta 
en el expediente, la contraparte se ha mantenido en rebeldía a lo largo de todo este 
procedimiento, lo que demuestra a su juicio que el primer solicitante no posee 
prerrogativa o interés legítimo alguno que le otorgue un mejor derecho en la asignación 
de este nombre de dominio; v) Existiendo dos solicitudes válidamente presentadas, que 
han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede 
resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de 
conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso nos indican sin lugar a 
dudas que se debe asignar el nombre de dominio EMOLRESTAURANTES.CL al actor. 
 
 
I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia. 
 
 Por resolución de fecha 02 de Septiembre de 2011, y atendido que se 
encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a 
las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La 
referida resolución rola a fs. 78 del expediente arbitral. EL comprobante de notificación 
de dicha resolución a las partes rola a fs. 80 de autos. 
 
  
II. PARTE CONSIDERATIVA 
 
PRIMERO:  Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por 
pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, 
determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del 
nombre de dominio “emolrestaurantes.cl”.  
 
 
 
 

http://restaurantes.emol.com/


 
SEGUNDO:  Que en este proceso arbitral, Ideas Geniales S.A. ha tenido el 
carácter de parte demandada y la sociedad Agustín Edwards E. y Compañía, 
Representada por Alessandri & Compañía Limitada (Agustín Edwards E y 
Compañía) ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo 
anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del 
nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar 
que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.   
 
TERCERO:      Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos 
esenciales de la misma, entre otros: 1º - Que basa su solicitud en el mejor derecho del 
que se encuentra premunida, atendido que el nombre de dominio solicitado reproduce 
sus marcas comerciales registradas en Chile respecto de la expresión EMOL, como 
asimismo, los nombres de dominio de los cuales es titular, y que incluyen dicha 
expresión. A su vez, agrega que la demandante actualmente opera un servicios 
distinguido bajo la expresión “EMOL RESTAURANTES” a través de la página 
http://restaurantes.emol.com, convirtiéndose en una de las páginas más visitadas al 
momento de buscar informaciones sobre restaurantes. Consecuentemente, no sólo la 
expresión “EMOL” se encuentra íntimamente vinculada a la actora, sino que la 
expresión “EMOL RESTAURANTES” también lo está, en cuanto se trata de un signo 
actualmente utilizado para distinguir uno de los servicios prestados a través del portal 
EMOL; 2º Que la demandante es actualmente titular de una solicitud de marca 
comercial para la expresión “Emol Restaurante”, Nº de solicitud 954715, actualmente en 
trámite, para la clase 43, señalando que existe una íntima y exclusiva vinculación con la 
expresión solicitada como nombre de dominio, debiendo ser, en definitiva aceptada a 
registro, en razón del mejor derecho de la actora; 3º Que es necesario tener en 
consideración que la marca comercial EMOL, goza de fama y notoriedad tanto en Chile 
como en el extranjero, que dicha marca tuvo su origen a mediados de la década de 
1990, cuando la actora creó este portal electrónico como un servicio de información 
económica y de actualidad para empresas. A partir de 1999, y como respuesta a la 
competencia de sitios web dedicados a la entrega de información de actualidad, EMOL 
se transformó en un portal informativo alimentado por los contenidos de las ediciones 
en Internet de El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda, además de noticias de 
última hora. En la actualidad EMOL es un portal independiente de información en la red, 
que ha adquirido un alto grado de fama y notoriedad en nuestro país, estando en el 
lugar no. 13 de las páginas más visitadas de Chile; 4º Que a través de los años 
transcurridos desde su fundación, ha logrado posicionar la expresión EMOL, 
convirtiéndola en un signo plenamente distintivo de los servicios que ofrece, 
ineludiblemente ligada a ella en cuanto a su origen empresarial. Esto puede ser 
apreciado a través de los numerosos registros marcarios inscritos a su nombre en 
nuestro país, respecto de la expresión EMOL, pudiendo citar, a modo de ejemplo, los 
siguientes: 1.- Marca EMOL, solicitud nº 514474, registro nº 616731 para la clase 16; 
2.- Marca EMOL, nº de solicitud 514475, nº de registro 653339, para las clases 35, 36, 
38, 39 y 42; 3.- Marca ACCESO EMOL, nº de solicitud 514476, nº de Registro 605782, 
para la clase 16; 4.- Marca ACCESO EMOL, nº de solicitud 618990, nº de registro 
690804, para las clases 37 y 42; 5.- Marca EMOL TV, Mº de solicitud 831598, nº de 
Registro 857783, para la clase 16; 6.- Marca EMOL-TV, nº de solicitud 831599, nº de 
registro 850532, para la clase 38; 7.- Marca EL MERCURIO EMOL.ONLINE, nº de 
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solicitud 831600, nº de registro 859309, para la clase 16; 8.- Marca EL MERCURIO 
EMOL.ONLINE, nº de solicitud 831601, nº de registro 861979, para la clase 38; 9.- 
Marca EMOLSEGUROS, nº de solicitud 890614, En Trámite, para la clase 36; 10.- 
Marca EMOL, nº de solicitud 943704, En Trámite, para la clase 41; 11.- Marca 
VIVEDESCUENTOS DE EMOL, nº de solicitud 953560, En Trámite, para la clase 35; 
12.- Marca EMOL RESTAURANTE, nº de solicitud 954715, En Trámite, para la clase 
43; 5º Que el vínculo creado por la actora respecto a la expresión EMOL, le otorga un 
mejor derecho para adjudicarse todos los nombres de dominio que contengan un signo 
o expresión esencialmente idéntico al que la distingue, especialmente el signo de autos, 
que en la práctica constituye una expresión idéntica. De esta manera, es fundamental 
que la asignación del dominio de autos proteja los intereses del demandante, adquiridos 
luego de arduos esfuerzos a lo largo de años de trabajo, antecedente que debe ser 
considerado al momento de dictar la sentencia en la presente controversia, señalando 
que a su juicio, se encuentra suficientemente acreditado que mi mandante posee todos 
los derechos que concede la ley 19.039, respecto de la expresión “EMOL”, estando 
plenamente reconocida como marca en nuestro país; 6º Que tener presente que el 
Reglamento de NIC Chile, señala como condición para los mismos, que el nombre de 
dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios, o 
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; 7º Que la distintividad que posee 
la expresión “EMOL”, no se restringe sólo al campo de las marcas comerciales, 
existiendo registros de dominios inscritos ella, entre los cuales podemos mencionar a 
los siguientes: emol.cl inscrito por primera vez con fecha 9 de septiembre de 1997; 
emol.com inscrito por primera vez con fecha 14 de enero de 1999; 
emolpropiedades.cl inscrito por primera vez con fecha 12 de septiembre de 2007; 
emolseguros.cl inscrito por primera vez con fecha 29 de diciembre de 2009; emoltv.cl 
inscrito por primera vez con fecha 2 de abril de 2008; emolrestaurante.cl inscrito por 
primera vez con fecha 10 de mayo de 2011. De esto, expresa la demandante que se 
aprecia, en el ámbito de las redes digitales, la expresión EMOL se encuentra 
completamente ligada a ella, existiendo una estrecha y exclusiva relación entre dicha 
expresión y los productos, servicios e información ofrecidos por el demandante a través 
de Internet. En este sentido, un nombre de dominio, al permitir una adecuada 
identificación en la red, constituye una verdadera “dirección electrónica”, mediante la 
cual los usuarios conciben e identifican a una determinada empresa, persona, o 
institución, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al ingresar a la correspondiente 
página. Agrega luego que los nombres de dominio constituyen la manera más rápida, 
amplia, y completa a través de los cuales mi representada informa a los consumidores 
respecto de las cualidades y características de sus productos, encontrándose 
libremente accesibles para cualquier usuario de Internet; 8º Que el otorgamiento del 
nombre de dominio de autos al primer solicitante, sólo produciría desmedro a los 
nombres de dominio ya utilizados por la actora, por cuanto provocaría todo tipo de 
errores y confusiones, que impedirían una correcta información de los usuarios de 
Internet; hecho que debe ser evitado concediendo al segundo solicitante el nombre de 
dominio emolrestaurantes.cl; 9º Que es necesario tener en consideración que el 
nombre de dominio solicitado en autos es prácticamente idéntico a la marca comercial 
EMOL RESTAURANTE. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el nombre de 
dominio solicitado en autos se encuentra constituido por el signo 
EMOLRESTAURANTES, que en la especie, es prácticamente idéntico a la marca 
comercial EMOL, de su propiedad, como a los dominios inscritos por ella. Asimismo, 



señala que es necesario tener presente que la expresión “RESTAURANTES” resulta 
ser una expresión genérica e indicativa, lo que necesariamente aumenta el grado de 
confusión que puede existir entre los consumidores, quienes se verán inclinados a 
pensar que se trata de un dominio destinado a prestar asistencia, información y 
servicios respecto de los productos que la actora comercializa; 10º Que la solicitud de 
inscripción del nombre de dominio por el primer solicitante EMOLRESTAURANTES.CL 
es absoluta y completamente abusiva, hecho que puede ser claramente constatado en 
el artículo 22 del reglamento de NIC Chile, literales a) y b); 11º Que el nombre de 
dominio de autos ha sido solicitado de mala fe por el primer solicitante; 12º Que, de 
acuerdo a los antecedentes expuestos, la marca “EMOL” se asocia claramente al 
demandante, y se puede apreciar que es la titular del mejor derecho para la obtención 
del nombre de dominio en disputa. 
 
CUARTO:   Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en 
estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la 
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este 
sentenciador: i) que el actor es titular de una serie de nombres de dominio, entre los  
que destaca "emolrestaurante.cl", la que es a todas luces una expresión muy similar al 
nombre dominio materia de esta disputa; ii) que el actor es titular de marcas 
comerciales en Chile que contienen la expresión “EMOL”, goza de fama y notoriedad 
tanto en Chile como en el extranjero. 
 
QUINTO:  Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la 
demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna 
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus 
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro 
ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira 
como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere 
necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados 
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés 
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el 
principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en 
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien 
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual 
protección jurídica. 
 
SEXTO:    Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 
Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. 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 reserva de ninguna 
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su 
cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que 
su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios 
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente 
adquiridos por terceros.”.  
 



SÉPTIMO:            Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones 
precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede 
concluir que la sociedad AGUSTIN EDWARDS Y COMPAÑÍA Representada por 
Alessandri & Cia,  tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio 
“emolrestaurantes.cl”, por cuanto es titular de marcas comerciales en diversa clases, 
constituidas por la expresión “EMOL”, que goza de fama y notoriedad tanto en Chile 
como en el extranjero, lo que hace aplicable en la especie, el criterio de “titularidad de 
registros marcarios para la expresión pedida como nombre de dominio”. 
 
III. PARTE RESOLUTIVA 
 
 Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa 
precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de 
Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el 
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC 
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro 
ordenamiento jurídico, SE RESUELVE: 
 
1.-  Asígnese el nombre de dominio “emolrestaurantes.cl” a la sociedad AGUSTIN 
EDWARDS E Y COMPAÑÍA Representada por Alessandri & Cia Ltda. (AGUSTIN 
EDWARDS E Y COMPAÑIA); RUT: 78.733.740-6. 
 
2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no 
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán 
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y 
 
3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo 
electrónico y remítase el expediente a NIC Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal. 
 
 
 
La presente resolución es autorizada por el actuario don Diego Vera Santa María, cédula 
nacional de identidad Nº 9.977.367-7, domiciliado en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, 
Santiago. 
 
 
  

Diego Vera Santa María 
 

 
 


