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Juicio arbitral “hotelanakena.cl” 
YERKO ALAN ARAYA AVALOS vs. HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A. 
Causa Rol No.  40– 2014 
 
 
 
 

SENTENCIA DEFINITIVA 
 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 
 

HOTELANAKENA.CL 
 
 
 
Santiago,  8 de Julio de 2014. 
 
 
 
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
 

Que según consta en el expediente, don YERKO ALAN ARAYA AVALOS con 
domicilio para estos efectos en Orella 456, Iquique, aparece como primer 
solicitante del nombre de dominio de autos. A continuación y encontrándose 
dentro de plazo, HOTEL CORPORATION OF CHILE  S.A. con domicilio en 
Hendaya 60, 4to. Piso, Las Condes, Santiago, solicitó para sí el nombre de 
dominio hotelanakena.cl, motivo por el cual figura en estos autos como 
segundo solicitante del nombre de dominio disputado.  
 

Que de conformidad a los artículos 10, 12 y 4° transitorio de la 
Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio 
CL, en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” vigente a la 
fecha de las solicitudes, las normas contenidas en el Anexo sobre 
Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás 
normas aplicables al conflicto, es que conforme Oficio de Nic Chile No. 19.947, 
se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto, 
aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho 
cometido fielmente y en el menor tiempo posible.  

 
Que se citó a las partes a una audiencia fijada para el día Jueves 29 de 

Mayo de 2014, a la cual asistió doña María José Arancibia Obrador, abogado,  
por el segundo solicitante, en rebeldía del primero y el árbitro quien conoce 
del presente conflicto. Luego de haberse efectuado el llamado a conciliación y 
al no producirse éste, se dejó constancia –no obstante-, del interés 
manifestado por el primer solicitante, quien se comunicó telefónicamente al 
tribunal y envío mail, que rolan a fs. 8 y 9, manifestando su interés por el 
nombre de dominio disputado;   finalmente,  se fijaron las bases del 
procedimiento arbitral, siendo notificada personalmente a la parte asistente y 
por correo electrónico, al ausente. 
 

Que a fs. 11, con fecha12 de Junio de 2014, don Gonzalo Sánchez 
Serrano, abogado, en representación de HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A., 
como segundo solicitante del nombre de dominio hotelanakena.cl, interpone 
demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, exponiendo al efecto 
sus argumentos y pruebas, a fin de obtener le sea asignado a su representada 
de modo definitivo el nombre de dominio disputado. En síntesis, sus 
argumentos son: 
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a) Que,  HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A, Hyatt fue fundada por Jay 
Pritzker en 1957, cuando compró el motel Hyatt House, ubicado junto al 
aeropuerto internacional de Los Ángeles. En la década siguiente, Jay Pritzker y 
su hermano Donald Pritzker, trabajando junto con otros intereses comerciales 
de la familia Pritzker, transformaron a la empresa en una empresa 
norteamericana de administración hotelera, que se convirtió en empresa 
pública en 1962. En 1968 se formó Hyatt International y luego se convirtió en 
una empresa pública independiente. Hyatt Corporation y Hyatt International 
Corporation fueron privatizadas por la familia Pritzker en 1979 y 1982, 
respectivamente. El 31 de diciembre de 2004, prácticamente todos los activos 
hoteleros que formaban parte de los intereses de negocio de la familia 
Pritzker, entre ellos Hyatt Corporation y Hyatt International Corporation, 
fueron consolidados en una sola entidad, con el actual nombre de Hyatt Hotels 
Corporation habiendo hoteles en varios países.  
b) Pues bien, dado el carácter que poseen los servicios entregados por su 
mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y 
con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas 
comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, 
diversas servicios que le son característicos, entre ellos su famoso ANAKENA.  
c) Que así las cosas, puede apreciarse que el nombre de dominio solicitado es 
peligrosamente similar a la marca registrada por su representada más aun 
cuando la cobertura es idéntica: “Servicios de operación de restaurant, 
hoteles, moteles, bares, cafés, fuentes de soda, salón de te, snack bar y 
cantina. Catering para la provisión de alimentos y bebidas. Procuración de 
bebidas y alimentos preparados para el consumo. Agencia de viaje con reserva 
de hospedaje. Clase 43”. 
d) Que lo anterior demuestra, que el nombre de dominio en disputa se 
encuentra en directa relación al rubro de su representada, que por un lado es 
un prestigioso restaurante de comida tailandesa, dentro de la cobertura 
marcaria encontramos que se encuentra los servicios de hoteles, es decir su 
representada puede utilizar la expresión ANAKENA para HOTELES, mismo  
rubro de la contraparte. El nombre de dominio en disputa se estructura 
HOTELANAKENA.CL, es decir, HOTEL y ANAKENA. 
e) Que lo anterior, sin duda, será motivo de confusión en el público 
consumidor, ya que al analizar comparativamente las expresiones, ellas 
comparten íntegramente los elementos “anakena y hotel” resulta ser 
fácilmente confundible por parte del público consumidor con los complementos 
que identifican los servicios de su mandante en el mercado, más aun cuando 
el nombre de dominio el primer solicitante lo tiene completamente activo e 
indica precisamente que ese es su rubro. 
f) Como argumentos de derecho, en primer lugar destaca el concepto y 
función dentro del mercado de los nombres de dominio (fallo “Avon Products 
Incorporated (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A. de la Comisión 
Preventiva Central de la Libre Competencia). Indica que su representada tiene 
un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por ende no es 
procedente la aplicación del principio first come, first served. Asimismo es 
titular de una marca comercial, expresión que se encuentra protegida como tal 
conforme a los arts. 19 No. 24 y No. 25 de la Constitución Política de la 
República, y arts. 582, 583 y 584 del Código Civil, por lo que al rechazar su 
solicitud se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas 
incorporales como son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno 
ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio. El 
primer solicitante ha vulnerado derechos válidamente adquiridos por terceros, 
con lo cual hay una vulneración al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, 
como asimismo existe una dilución de imagen comercial o marcaria, la cual se 
traduce en un atentado a la identidad comercial, toda vez que su marca 
notoria y conocida, ANAKENA, está incluida en el dominio de autos. Por último, 
conforme al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir 
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se 
les ofrece en el mercado, lo cual se vería afectado en caso de concederse el 
dominio de autos a la contraria.  
Por todo lo anterior, solicita se le asigne en definitiva el nombre de dominio a 
su representada, con expresa condena en costas a la contraria. Como 
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documentos acompañados a su demanda, con citación, no impugnados por la 
parte contraria, adjunta los siguientes:  
1.- Documentos que dan cuenta de SU personería para actuar en autos. 
2.- Certificado emitido del INAPI, del registro marcario número 1067069 para 
distinguir los servicios de la clase 43. 
3.- Certificado emitido del INAPI, del registro marcario número 843869 para 
distinguir los servicios de la clase 41,43, 44, 45. 
     Que a fs.20, 21 y 22, rolan copias de e-mails enviados por el primer 
solicitante al Tribunal. 

 
Que a fs. 19 y con fecha 25 de junio de 2014, se recibió la causa a prueba, 

fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 
 

1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio 
hotelanakena.cl. 

2. Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o 
denominación hotelanakena.cl. 

 
Que el Tribunal hace presente que las partes no adjuntaron al proceso 

nuevos argumentos ni pruebas tendientes a demostrar su mejor derecho ante 
el nombre de dominio disputado, tal y como consta en autos. El Tribunal, sin 
embargo, examinó el sitio web www.hotelanakena.cl , lo que consta a fs.24     
 

Que atendido el mérito de autos, vencido el término probatorio decretado, 
y no existiendo diligencias pendientes, este sentenciador con fecha 2 de julio 
de 2014 citó a las partes a oír sentencia.  
 
 
CONSIDERANDO:  
 

PRIMERO: Que el conflicto presentado ante este Tribunal Arbitral, dice 
relación sobre la asignación definitiva del nombre de dominio hotel anakena.cl, 
a uno de los dos solicitantes de dicho dominio, ello en consideración a los 
argumentos, pruebas y demás antecedentes acompañados, según lo dispone 
la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de 
Dominio .CL” vigente a la época de ingreso de ambas solicitudes competitivas 
(en adelante, el “Reglamento”), las normas pertinentes sobre la materia, y en 
último término, conforme a criterios de justicia y equidad propios de este tipo 
de conflictos. De la sola lectura de los artículos 6to. acápite segundo, artículo 
12vo., y 4º. Transitorio del Reglamento de Nic Chile, se desprende que ambos 
solicitantes han aceptado voluntariamente someterse al presente Juicio 
Arbitral por el sólo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, renovación o 
revocación del nombre de dominio ahora en disputa. 

 
SEGUNDO: Que según lo dispuesto en las bases de este procedimiento 

arbitral, este Tribunal ha tenido por recepcionados los escritos y las pruebas 
presentadas por el segundo solicitante, las cuales no han sido impugnadas por 
su contraparte, con lo cual se les atribuirá su valor probatorio respecto de 
cada cual, conforme a la normativa legal vigente. El primer solicitante a su 
vez,  presentó solamente la impresión digital del frontis del Hotel Anakena, 
Casa Patrimonio construida en 1920, pero que en realidad, según consta a fs.  
la impresión en papel de la fotografía, dice EL SABOR DEL INKA, 
RESTAURANT, y en ninguna parte se refiere a lo indicado por el primer 
solicitante. Que asimismo, según consta en autos, este sentenciador observó 
el sitio web hotelanakena.cl, el que de modo precario establece que existe el 
hotel denominado Anakena, en la ciudad de Iquique, y que ofrece los servicios 
inherentes a un hotel; cita como dirección la calle Orella 456, Iquique, fono 
fax 425367, en dicha ciudad, y que se puede contactar a través de una 
dirección electrónica, incluye diversas fotografías y establece los servicios que 
ofrece. Que por otra parte, según los dichos del mismo solicitante, su solicitud 
fue presentada en tiempo y forma,  “que el nombre Hotel Anakena data desde 
1994, que han crecido en la ciudad de Iquique, y que el nombre de dominio en 
vital para su negocio, y que nunca tuvo intención de copia, plagiar, usurpar un 
nombre, sino que tuvo la valentía de entrar en el ciberespacio con su hotel”, 
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según consta en su correo electrónico que rola a fs. 8 y 9,  de 29 de mayo de 
2014.  Además, señala a fs.22, en e-mail de fecha 24 de Junio de 2014, que la 
contraparte ha hecho su presentación en forma tal, que de 9 hojas (páginas), 
de su presentación, sólo en la 4ta. hoja en adelante cita el nombre de dominio 
en 2 ocasiones, lo que le parece “frustante”. 

TERCERO: Que como segundo solicitante del nombre de dominio 
hotelanakena.cl figura en autos HOTEL CORPORATION DE CHILE S.A. quien 
con el fin de acreditar sus dichos señala dedicarse al rubro de hoteles, y que 
Anakena, sería un prestigioso restaurant de comida tailandesa, servicio que  
estaría anexo al de hoteles, cuya marca registrada cubre la clase 43, dedicada 
en específico al rubro de Hoteles; por tanto, señala que su mandante puede 
utilizar la expresión ANAKENA, para HOTELES, que es el mismo rubro de la 
contraparte.  Luego  señala que al ser el titular de la marca comercial 
ANAKENA, ésta  sería peligrosamente similar al nombre de dominio 
hotelanakena.cl, con lo cual este último no logra la distintividad necesaria para 
diferenciarse de su marca comercial, con lo cual de asignar el nombre de 
dominio hotelanakena.cl a la contraparte, se producirá una dilución de su 
imagen comercial o marcaria, lo que se traduce en un atentado a su identidad 
comercial. Junto con ello, el nombre de dominio hotelanakena.cl vulnera 
derechos válidamente adquiridos sobre su marca comercial, en específico 
sobre su marca reconocida ANAKENA, la cual se encuentra protegida en virtud 
de los artículos 19 No. 24 y No. 25 de la Constitución Política de la República, 
y artículos 582 al 584 del Código Civil.  
 

CUARTO: Que el primer solicitante, don YERKO ALAN ARAYA AVALOS 
se ha apersonado al juicio con diversos correos electrónicos, manifestando su 
interés por el nombre de dominio y haciendo presente su clara desventaja 
frente a la contraparte. Que la documentación acompañada no coincide con lo 
alegado, toda vez que la foto del presunto Hotel Anakena, no es tal sino que 
representa la de un Restaurant “El Sabor del Inka”. Que de otra parte, 
inspeccionado el sitio web www.hotelanakena, tal como consta a fs. 24 este 
sentenciador ha observado que dicha página se encuentra activa, que se 
promociona el Hotel Anakena, con diversos servicios, con dirección, fono, fax y 
correo electrónico, y que según las propias declaraciones del solicitante, dicho 
sitio web es esencial para promocionar sus servicios. Estos antecedentes  
prueban de alguna manera sus dichos y aseveran sus pretensiones, lo cual a 
juicio de este Tribunal es un antecedente a considerar para la resolución del 
presente conflicto. 

 
QUINTO: Que entonces, el elemento central en esta disputa, radica en 

estimar si efectivamente se produce la vulneración a la marca comercial 
ANAKENA con la solicitud del nombre de dominio hotelanakena.cl, vulnerando 
con ello los preceptos constitucionales y legales ya indicados. 

 
SEXTO: Que según ha estimado la doctrina y jurisprudencia nacional, 

para que una marca comercial reciba protección como tal frente a expresiones 
que no representan a su vez marcas comerciales, pero que de algún modo se 
identifican con ésta, requiere de ciertos caracteres, a saber, la fama y 
notoriedad de ésta. Es así como lo ha entendido nuestro legislador -entre 
otros- en el artículo 20 letra g) de la Ley No. 19.039 sobre Propiedad 
Industrial, el cual indica que no podrán registrarse como marcas aquellas que 
se asemejen ya sea gráfica o fonéticamente a aquéllas registradas en el 
extranjero para distinguir servicios o productos similares, siempre que gocen 
de fama y notoriedad dentro de su público consumidor. En el mismo sentido, 
pero ya de un modo más genérico, podemos encontrar las demás causales de 
irregistrabilidad establecidas en el propio artículo 20 de la Ley 19.039, como 
asimismo la protección que la Constitución establece en su artículo 19 No. 24, 
referente a la propiedad sobre cosas corporales e incorporales, como del 
artículo 19 No. 25, el cual protege a su vez la Propiedad Intelectual en sentido 
amplio, entendiendo dentro de ésta tanto el Derecho de Autor como la 
Propiedad Industrial en un sentido restringido, donde encontramos las marcas 
comerciales. Además encontramos dicha protección de modo general en los 
artículos 582 a 584 de nuestro Código Civil, los cuales indican que sobre las 
producciones del talento y del ingenio existe una especie de propiedad a favor 
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de sus autores, la cual se regirá por normas especiales, de las cuales destaca 
la Ley de Propiedad Intelectual No. 17.336, y la Ley de Propiedad Industrial, 
No. 19.039. Que en autos, el segundo solicitante no ha probado la alegada 
fama y notoriedad para su marca ANAKENA, ni tampoco probó el nexo o 
conexión entre ella y el hotel; que  ha pretendido hacer extensiva la cobertura 
marcaria en clase 43 para señalar que ello le permitiría tener derecho sobre la 
expresión Hotel Anakena en internet, con un supuesto derecho preferente. De 
otra parte, es también necesario señalar que el segundo solicitante es HOTEL 
CORPORATION OF CHILE S.A., y  tampoco se estableció el nexo entre ésa 
persona jurídica y Hyatt Corporation o Hyatt International Corporation, y cual 
de ellas sería la que utiliza la denominaciópn Anakena para restaurant, a lo 
que hay que agregar que lo único definitivo es que la marca ANAKENA está 
registrada ante el INAPI para la segunda solicitante, en clase 43, en sus 
formas denominativa y mixta, según consta a fs.   y fs. 

 
SÉPTIMO: Que de todo lo anterior, se desprende que la protección que 

reciben las marcas comerciales no se puede extender a cualquier expresión 
distinta de una marca comercial, sino que debemos atenernos a las leyes que 
regulan esta especie de propiedad. De ellas, los caracteres de fama y 
notoriedad son claves para determinar el sentido y el alcance de dicha 
expresión, ya que de lo contrario, no es posible impetrar una protección erga 
omnes, sino que sólo se entiende circunscrita a la clase o clases para las 
cuales fue inscrita dicha marca comercial, lo que se entiende como el principio 
de  especificidad de marcas comerciales. Es así como en el particular, el 
segundo solicitante de modo muy sucinto ha indicado ser titular de la marca 
comercial ANAKENA, indicando que a su vez esta última tendría caracteres de 
fama y notoriedad tales que, le permitirían recibir protección e impedir en 
último término el registro de dicho nombre de dominio. Sin embargo, el 
segundo solicitante no ha logrado probar ningún elemento que establezca que 
la marca ANAKENA es famosa y notoria, como tampoco ha demostrado 
realizar algún uso más allá de sus dichos, la cual no tiene mérito probatorio, 
por lo que este Tribunal entiende que la marca anakena no reúne los 
caracteres necesarios para que sólo a partir de ella se pudiese impugnar una 
solicitud de nombre de dominio, sin otros antecedentes que la respalden. Lo 
dicho anteriormente se extiende a la marca ANAKENA, toda vez que el 
segundo solicitante no ha indicado de qué modo ésta podría verse afectada 
por la solicitud de parte del primer solicitante, del nombre de dominio 
hotelanakena.cl. 
 

 
OCTAVO: Que según establecía el antiguo artículo 14 del Reglamento 

de Nic Chile, vigente a la fecha de la traba de la litis, “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”. 
Que dicho precepto fija el marco normativo según el cual todo solicitante debe 
desarrollar su solicitud de nombre de dominio, el cual a la luz de los 
antecedentes entregados, no se ve vulnerado de modo alguno por la solicitud 
del primer solicitante, por lo cual este Tribunal estima innecesario realizar un 
examen más allá sobre el particular. 

 
NOVENO: Que de todo lo expuesto, resulta forzoso concluir que  no 

basta una mera similitud de un nombre de dominio con una marca comercial 
para inmediatamente establecer una lesión respecto a esta última; pretender 
aquello importa un notorio desconocimiento del derecho y en específico de las 
normas que ilustran este tipo de conflictos, considerando que el derecho de 
marcas es tan sólo un antecedente a considerar, el cual puede entregar luces 
para resolver los asuntos en sede arbitral respecto a nombres de dominio, 
pero no es concluyente puesto que existen otros factores en juego. Es así 
como según la tendencia jurisprudencial en derecho comparado, actualmente 
se sancionan conductas tendientes a distorsionar la libre competencia en 
materias de nombre de dominio, como por ejemplo cuando hablamos del 
secuestro inverso de nombres de dominio, de actitudes como las cartas de 
cese y desistimiento de nombre de dominio, entre otras. 
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DÉCIMO: Que en esta materia existe a favor del primer solicitante el 

denominado principio “first come, first served”, el cual no es más que la 
aplicación del aforismo jurídico “prior in tempore, potior in iure”. Según dicho 
principio, quien primero realizó la inscripción del nombre de dominio preferirá 
en su inscripción, el cual debe aplicarse como último recurso, sólo en esos 
casos en que ninguno de los solicitantes haya demostrado un mejor derecho 
respecto al nombre de dominio en disputa, cuestión que a juicio de este 
Tribunal, sucede en la especie, por lo cual es procedente la aplicación del 
principio del primer solicitante referido.  

  
DÉCIMO PRIMER: Que de todo lo expuesto se desprende que el 

primer solicitante presentó argumentos y alegaciones en esta sede arbitral, y 
no existen antecedentes que hagan entender a este sentenciador que su 
actitud -al solicitar el nombre de dominio disputado- haya vulnerado las 
normas vigentes sobre abusos de publicidad, competencia leal o ética 
mercantil, como derechos válidamente adquiridos por terceros, con lo cual 
estamos ante una solicitud válida. Ello, unido a que el segundo solicitante no 
ha podido demostrar un mejor derecho frente al nombre de dominio 
disputado, hacen que este Tribunal estime que el primer solicitante deba ser 
preferido frente a las pretensiones de la demandada, quien deberá ver 
rechazada su solicitud.  Que además, hace presente a las partes que se deja 
expresamente a salvo los demás derechos que puedan asistir a ambos 
solicitantes, y que deberán -si así lo estiman- hacer valer ante los órganos y 
en las oportunidades correspondientes.  

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que este sentenciador, pronunciándose respecto 

de la condena en costas solicitada por el segundo solicitante en contra de la 
primera, no hará lugar a ella por estimarla improcedente. Que en virtud de las 
atribuciones que se le confieren a este Tribunal conforme al artículo 8vo anexo 
1, del Reglamento de Nic Chile en relación al artículo 144 del Código de 
Procedimiento Civil y demás normas aplicables, estima que el segundo 
solicitante tuvo motivo plausible para litigar, por lo que cada parte pagará sus 
costas. 
 

DÉCIMO TERCERO: Que el Tribunal hace presente a las partes que 
para arribar a la conclusión antedicha se han utilizado criterios 
jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando 
asimismo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y 
demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, 
sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de 
justicia y equidad propios de las resoluciones de un árbitro arbitrador, todo 
ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fijación de bases de 
procedimiento, y en subsidio las de los artículo 636 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil.  
 
 

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del 
Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en 
la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio 
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a 
la prudencia y equidad, 
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
  Asígnese el nombre de dominio hotelanakena.cl al primer solicitante, 
don  YERKO ALAN ARAYA AVALOS, Rut  11.727.620-1 
 

Que cada parte pagará sus costas. 
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Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y 
además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic 
Chile. 
 

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janett Fuentealba Rollat 
Abogado  Juez Árbitro 
Nic Chile. 
 
 
 
 
Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy 
Marchant Pozo  y doña Loreto Véjar Villalobos.  
 


