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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio akcconsultores.cl  
Oficio OF16545 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 27 de marzo de 2012, doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN solicita la 

inscripción del nombre de dominio akcconsultores.cl. Posteriormente, con fecha 23 de 
abril de 2012, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G., representada en 
calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cía., 
solicita igualmente la inscripción del mismo dominio akcconsultores.cl, quedando así 
trabado el conflicto materia de este arbitraje. 

 
2. Que mediante Oficio OF16545 de fecha 23 de julio de 2012, NIC Chile designa al 

infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio. 
 
3. Que con fecha 24 de julio de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro 

mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una 
audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 1 de agosto de 2012, 
a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha 
aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada. 

 
4. Que con fecha 1 de agosto de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que 

asisten, por una parte, la Primera Solicitante,  doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN 
y, por la otra, doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder para 
representar al Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA 
A.G., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el 
árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce por lo que se acuerdan las 
normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico. 

 
5. Que con fecha 8 de agosto de 2012, el Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

AVISADORES ANDA A.G., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica 
mediante resolución de fecha 17 de agosto de 2012. 

 
6. Que con fecha 6 de agosto de 2012, la Primera Solicitante, doña  ANN KATHARINE 

CLARK GUZMÁN, presenta demanda de asignación del dominio akcconsultores.cl, 
señalando que el dominio materia de autos tiene su origen en las iniciales de su nombre, 
Ann Katharine Clark.  Indica que es el activo más importante de su empresa, ya que su 
nombre es reconocido por la experiencia obtenida en años de trabajo en el área 
previsional y en los estudios especializados en el tema, por lo que su dominio debe hacer 
alusión a su nombre. Sin embargo, como éste no es fácil de escribir, debe además hacerlo 
de la forma más simple posible, es decir, con sus iniciales. 
 
La Primera Solicitante señala que en la búsqueda de un nombre de dominio quiso inscribir 
akc.cl, nombre que a pesar de no tener página activa en la Web, ya estaba tomado por la 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G., por lo que siguió buscando.  
Luego se decidió por akcconsultores.cl, al suponer que no tendría problema con este 
nombre, debido a que ya existían 7 dominios que utilizaban las mismas 3 letras en el 
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comienzo del dominio. 
 
Doña  ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN tiene formada su empresa, cuya razón social 
es AKC CONSULTORES OTEC LTDA., RUT 76.213.445-4, con iniciación de actividades 
desde el 31 de mayo de 2012. A su vez, la marca “AKC CONSULTORES” Solicitud N° 
1.005.112 está  en proceso de inscripción desde el 27 de abril del 2012. A mayor 
abundamiento, el dominio materia de autos está siendo utilizado desde el primer día de su 
inscripción, con una página Web desarrollada especialmente para orientar y publicitar los 
servicios que prestan a las Personas y Empresas.  Asimismo, utiliza permanentemente los 
siguientes mails del dominio: 
 

• aclark@akcconsultores.cl 
• mcortez@akcconsultores.cl 
• ccortez@akcconsultores.cl 
• info@akcconsultores.cl 

 
La Primera Solicitante agrega que la su empresa, AKC CONSULTORES,  está dedicada a 
informar, capacitar y asesorar sobre la Normativa Previsional, los beneficios tributarios y 
las instituciones creadas especialmente para el beneficio de las personas naturales en los 
siguientes temas, entre otros: 
 

• Normativa Previsional 
• Ahorro y retiro de Fondos Previsionales  
• Pensión 
• Excedente de Libre Disposición 
• Beneficios Tributarios asociados a la inversión en Fondos Previsionales 
• Herencia de Fondos Previsionales 
• Asesoría Previsional 
• Cuenta 2 de las AFP 
• Beneficio Tributario del artículo 57 bis 
• Normativa Tributaria para personas Naturales 
• Utilización de Cajas de Compensación y otras Instituciones con beneficios 

asociados a personas Naturales 
 

Doña  ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN indica que la forma de operar de ella y su 
equipo, es a través de: 

 
• Reuniones personalizadas para el análisis de la situación particular del cliente. 
• Reuniones grupales para tratar temas de interés común relacionados a la 

normativa previsional y sus efectos en la tributación, tanto en la vida activa 
como pasiva (jubilación). 

• Charlas informativas sobre la normativa previsional y tributaria a los 
trabajadores de las Empresas. 

• Capacitación vía cursos acogidos al beneficio SENCE a Trabajadores del área 
previsional. 

• Asesoría directa a personas naturales en forma personal o grupal. 
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7. Que con fecha 16 de agosto de 2012, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación 

del Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G., 
presenta demanda de asignación del dominio akcconsultores.cl, señalando que esta 
asociación fue fundada el 1 de abril de 1964 como una Asociación Gremial, acorde con el 
DL 2757 de 1976, cuerpo legal que regula este tipo de organizaciones. Es una entidad 
transversal, es decir, no agrupa a sus miembros por el rubro al que se dedican, sino 
porque ellos deben practicar la comunicación comercial (avisaje, comunicación 
publicitaria, comunicación corporativa, relacionamiento con clientes/consumidores/público) 
como una actividad inherente e imprescindible de su gestión. En el desarrollo de esta 
función de comunicación, los intereses y necesidades de cada uno tienen muchos factores 
en común, los que quedan mejor cautelados y solucionados si se abordan 
mancomunadamente. Así como hay oportunidades de mejor eficiencia, hay también 
riesgos permanentes de prohibición, inhibición, limitación y costos que deben ser 
atendidos. 

 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. añade que sus asociados son la 
mayor parte de las empresas que avisan en el país, las que explican a su vez la mayor 
parte de la cifra de inversión publicitaria anual. Siendo el rango de asociados muy amplio, 
desde grandes corporaciones a pequeñas empresas, nacionales, internacionales y 
mixtas; monomarcas a extensos portafolios; productos y servicios; tangibles e intangibles; 
avisadores corporativos, de bienes durables, de consumo masivo. Abarca a todos los 
rubros de la economía, con excepción  de medios de comunicación y de agencias de 
publicidad, que tienen sus asociaciones propias y que se excluyen por motivos de 
transparencia.  
 
El Segundo Solicitante añade que dentro de su finalidad está la representación del 
gremio, defensa de la libertad de expresión comercial, la autorregulación y ética 
publicitaria (vs. regulaciones), contactos y representación del gremio ante autoridades, 
cuerpo legislativo y otros organismos, propender y accionar para la existencia de 
mediciones e información transparente y fidedigna en relación a audiencias, servicios y 
costos, cautelar los intereses de los asociados en relación a proveedores, constituir una 
red directa y fluida de contactos en el área marketing, difusión de metodologías y “buenas 
prácticas”, desarrollo y perfeccionamiento del personal de los asociados y de nuevas 
generaciones de especialistas, reconocer anualmente a quienes se hayan distinguido en 
los diferentes aspectos de la comunicación comercial, absolver consultas directas e 
informar a través de sus publicaciones impresas y virtuales, lograr para los asociados 
servicios y descuentos ofrecidos por terceros. 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. es una organización sobria, 
regida por sus Estatutos. Cada empresa afiliada tiene un representante titular y uno 
suplente. La instancia máxima son las Asambleas de Socios y se dirige a través de un 
Directorio elegido (10 titulares y 10 suplentes) que representan razonablemente los 
diferentes rubros de las empresas asociadas, con sus características y problemas 
particulares. El Presidente del Directorio administra además la corporación. A su vez, es 
miembro fundador del CONAR, Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, 
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organismo que recibe denuncias y se pronuncia sobre presuntas infracciones éticas de 
piezas publicitarias. Aporta tres directores y contribuye a su financiamiento. 
 
El Segundo Solicitante señala que existen 50 países con organizaciones similares a 
ANDA, las que por tener objetivos y necesidades coincidentes, se agrupan en la World 
Federation of Advertisers, WFA, con sede en Bruselas, Bélgica. Es un incomparable 
centro de conocimiento especializado (knowledge center) y de representación. ANDA- 
CHILE es miembro activo de la WFA y de su capítulo latinoamericano. 
Independientemente de este agrupamiento, ANDA tiene relaciones directas y 
permanentes con sus congéneres. 
 
El Segundo Solicitante indica también que la afiliación (con las exclusiones ya 
mencionadas) es voluntaria y simple, debiendo ser aprobada por el Directorio. Implica 
estar de acuerdo con sus Estatutos y reglamentos y pagar una discreta cuota anual 
(diferenciada según volumen de inversión publicitaria). Aunque no está escrito, implica 
asimismo tener interés, entusiasmo y participar, puesto que ANDA es esencialmente una 
suma de talentos y entusiasmos. 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. tiene un Centro de conocimiento 
sobre los chilenos, en especial sobre su dimensión de consumo, llamado ANDA 
KNOWLEDGE CENTER. En este centro se encuentra una completa biblioteca e 
información detallada con los principales estudios, presentaciones e informes, realizados 
por las diferentes empresas de investigación de mercado como de organismos públicos e 
internacionales, Asociaciones Gremiales, Universidades y Centros de Estudios. 
 
El Segundo Solicitante se ha preocupado de resguardar su imagen, y con el objetivo de 
obtener una adecuada protección, inscribió como marcas comerciales de acuerdo a la Ley 
Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, el concepto “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER”, 
a saber:   
 

• “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER”, Registro N° 872.334 para distinguir 
productos de la clase 16. 

 

• “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER”, Registro N° 862.691 para distinguir 
servicios de la clase 35. 

 

• “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER”, Registro N° 872.333 para distinguir 
servicios de la clase 38. 

 

• “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER”, Registro N° 872.332 para distinguir 
servicios de la clase 41. 

 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. hace presente que en relación 
con el nombre de dominio solicitado, la expresión “AKC” es el acrónimo de “ANDA  
KNOWLEDGE CENTER”, cuya protección marcaria cubre el área de consultoría como se 
puede apreciar de acuerdo a los registros marcarios. Por tanto, su oposición busca evitar 
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que los usuarios estén expuestos a peligros de “confusión o error” al momento de adquirir 
productos y servicios.  En este caso, se está frente a la identidad  de las expresiones, 
identidad de rubros y al hecho de que sólo el Segundo Solicitante tiene registrada y 
protegida su marca, entonces hay  antecedente suficiente para que el dominio en cuestión 
le sea asignado. 
 
El Segundo Solicitante estima que de otorgarse a la Primera Solicitante el nombre de 
dominio en conflicto, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la 
marca famosa “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER” y su nombre de dominio akc.cl, 
cuyo titular es ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G., llevará al público a 
hacer una relación conceptual directa con su fama y prestigio, que tanto le ha costado 
obtener en tiempo y dinero.  
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. considera improcedente asignar 
el nombre de dominio a la Primera Solicitante, por el gran potencial de confusión y por 
atentar contra la propiedad de una marca registrada “para un rubro similar”. 
 
El Segundo Solicitante señala que es necesario entender lo que son los nombres de 
dominio y cuál es la función que cumplen dentro del mercado. Para ello recoge lo que ha 
indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon 
Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al 
respecto: “ Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica 
que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la 
red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen 
también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una 
existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con 
frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de 
dominio o con sus productos”. 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. argumenta que diversa 
jurisprudencia arbitral ha indicado que los nombres de dominio se relacionan con el 
carácter mnemotécnico, siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente 
de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que 
sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse 
en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo 
físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de 
manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre 
de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad 
sobrevenida de los nombres de dominio. Dada esta función que tienen los nombres de 
dominio y por el hecho de tener ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. 
una marca comercial, el Segundo Solicitante pide que este caso sea evaluado más allá 
del principio “first come, first served”, actualización del antiguo aforismo jurídico “prior in 
tempore prior in iure”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “el primero 
que llega es el único servido” por el administrador del sistema de nombres de dominio en 
un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente 
respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación 
que en muchos casos involucra una profunda injusticia.  
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. hace ver que afortunadamente los 
criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando y ahora los 
conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del 
"mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad 
está orientada a la asignación “a aquella de las partes que demuestre tener un mejor 
derecho”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el 
conflicto, ya que a su juicio, el Segundo Solicitante sin duda alguna posee sólidos 
fundamentos; es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para 
ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando 
abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se 
encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 
24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del 
Código Civil. Al rechazar la solicitud ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA 
A.G., se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo 
son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los 
atributos o facultades esenciales del dominio.  
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. sostiene que no busca limitar a la 
Primera Solicitante de poder iniciar su actividad económica, cualquiera que ella sea. Lo 
que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna 
manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro 
nombre de dominio. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: 
“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.” La 
jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que se debe entender por una posible 
infracción a derechos válidamente adquiridos. Así se ha entendido que una solicitud de 
registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren 
copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:  “a) Que una de las partes sea  
titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo 
distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que 
exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos 
modos, puesto que la norma en análisis  recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada 
su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de 
una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre 
ejercicio.  c) Que la otra parte del litigio  carezca de todo derecho o interés legítimo en un 
nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los 
nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas 
señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la 
solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos 
mediante la solicitud misma.” 
 
El Segundo Solicitante resume que una solicitud de registro de nombres de dominio 
contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta 
o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación 
o signo  distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio 
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disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de 
derechos o intereses legítimos pertinentes. 
 
A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espíritu de la 
norma plasmada en el artículo 22 del mismo reglamento el cual, si bien está en el acápite 
de la revocación, es muy aclaratoria para este caso, a saber: 

a)  “Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una 
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o 
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 

b) “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 
legítimos con respecto del nombre de dominio.” 

 
El Segundo Solicitante hace presente el tema de la dilución de la imagen comercial o 
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una 
expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de  esta sociedad, 
como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, 
indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario 
asociado a los signos registrados por ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA 
A.G.. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está 
afectando el derecho de propiedad que esta sociedad gremial tiene sobre sus signos, y 
respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, esto 
se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es 
reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por 
tanto, la máxima protección jurídica. Es importante recordar, según el Segundo 
Solicitante, que su marca notoria y conocida, “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER”, 
está incluida en el dominio de autos. 
 
Por último, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. hace  presente que de 
acuerdo 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, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el 
dominio de autos a doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN. 
 
 
El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento a la Primera Solicitante 
del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado 
respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda 
distinguir doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN con el concepto ackconsultores.cl, 
dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática, con ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. Añade el Segundo Solicitante que todo este 
capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y 
profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, 
considera que la Primera Solicitante no posee un derecho equivalente al suyo, dado que 
no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, más aún, no 
posee derecho alguno que pueda rebatir. 
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En suma, para el Segundo Solicitante, el interés legítimo, marcas y  dominios registrados, 
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos 
estos son elementos que perfilan a ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA 
A.G.  como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestión. En razón de 
todas las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento les otorga 
a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. solicita que se le conceda el registro del nombre 
de dominio ackconsultores.cl. 

 
8. Que con fecha 17 de agosto de 2012, se provee y da traslado al Segundo Solicitante de la 

presentación de fecha 6 de agosto de 2012 hecha por la Primera Solicitante, doña ANN 
KATHARINE CLARK GUZMÁN. A su vez, se provee y da traslado a la Primera Solicitante 
del escrito de fecha 16 de agosto de 2012 presentado por don RODRIGO LEÓN 
URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
AVISADORES ANDA A.G., lo que se notifica a las partes por correo electrónico. 

 
9. Que con fecha 24 de agosto de 2012, la Primera Solicitante, doña ANN KATHARINE 

CLARK GUZMÁN, presenta su contra argumentación indicando que el Reglamento 
establecido por NIC Chile señala que: “Será causal de revocación de un nombre de 
dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. 

 
“La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las 
tres condiciones siguientes: 

 
a. “Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una 

marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o 
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 

 
b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 

legítimos con respecto del nombre de dominio, y 
 

c. “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. 
 

“La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea 
taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio 
objetado: 

 
a. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de 

dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de 
transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su 
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a 
su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del 
bien o servicio, 

 
b. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al 

titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de 
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dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del 
asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 

 
c. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de 

perturbar o afectar los negocios de la competencia. 
 

d. “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado 
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier 
otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.” 

 

“Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y 
demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:  

 

a. “Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo 
preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o 
servicios bajo ese nombre,  

b. “Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese 
nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, 
y  

c. “Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio 
("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de 
confundir a los consumidores.”  

 

Doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN  hace presente lo indicado en el Reglamento 
de NIC Chile, a saber, “Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a 
una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un 
nombre por el cual el reclamante es reconocido”. En este sentido, sostiene que el 
Segundo Solicitante estima que tiene mayor derecho sobre akcconsultores.cl por tener 
registrada la marca “AKC”. Sin embargo, ésta se encuentra registrada por la 
IMPORTADORA ROURKE Y KUSCEVIC S.A. y sólo para la clase 9, encontrándose 
vacante el registro de “AKC” para cualquier otra clase. A mayor abundamiento, la marca 
registrada por ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. es “AKC ANDA 
KNOWLEDGE CENTER”, de acuerdo a la información publicada por INAPI y a la 
entregada por ellos en este arbitraje, para las clases 16, 35, 38 y 41. Por lo tanto, no le 
parece válido a la Primera Solicitante que ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES 
ANDA A.G. argumente que tiene un interés legítimo y mayor. Si así fuera, la marca 
registrada por el Segundo Solicitante tendría que ser “AKC CONSULTORES” y no “AKC 
ANDA KNOWLEDGE CENTER”, como ocurre en este caso. Si este hecho se extrapola a 
los nombres de dominio tampoco se podría argumentar que el nombre de dominio sea 
idéntico.  A su vez, difiere mucho de ser engañosamente similar a la de su marca, puesto 
que sólo las tres primeras letras coinciden, como ocurre también con otros siete dominios 
que comparten las letras “AKC”, a saber: 
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• akcczhhru.cl 

• akch.cl 

• akcontadores.cl 

• akcopete.cl 

• akcp.cl 

• akcs.cl 

• akcura.cl 

Doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN  reitera que el dominio akcconsultores.cl en 
disputa, deriva de las iniciales de su nombre, lo cual, según la Primera Solicitante, da un 
derecho natural sobre el mismo, dejando fuera de lugar lo indicado por el Reglamento de 
NIC Chile sobre “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 
legítimos con respecto del nombre de dominio.” 
 

La Primera Solicitante considera que a este caso no puede atribuirse que haya sido 
inscrito y se utilice el nombre de dominio de mala fe, por las siguientes razones:  

• No existe ninguna circunstancia ni intención de vender este nombre de 
dominio, por cuanto éste representa su nombre comercial. 

 
• Nunca había registrado un nombre de dominio ni marca, por tanto no se 

puede establecer un patrón de conducta que indique intención de impedir al 
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de 
dominio correspondiente. 

 
• AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER no es competencia de su negocio al ser 

de rubros completamente diferentes.  Doña ANN KATHARINE CLARK 
GUZMÁN  se dedica a la Consultoría Financiera, Previsional y Tributaria y en 
cambio, el Segundo Solicitante, de acuerdo a su presentación, corresponde a 
“el Centro de conocimientos sobre los chilenos, en especial sobre su 
dimensión de consumo”, es decir, son una biblioteca especializada en 
investigaciones de mercado; rubro que no tiene intención alguna de explorar la 
Primera Solicitante, por no ser ni remotamente de su interés. 

 
• Profundizando el argumento anterior, el servicio que presta AKC 

CONSULTORES no es particularmente de interés de los clientes de AKC 
ANDA KNOWLEDGE CENTER, por lo cual no parece sensato tratar de 
asimilar sus servicios al del Segundo Solicitante  con esta intención.  
Asimismo, la página menciona claramente cómo se constituyó esta Empresa y 
quiénes son los que proveen el servicio. 

 
Doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN  estima que su actuar ha sido de buena fe y 
esto se demuestra por el uso de la página Web desde la fecha de su inscripción, el 27 de 
marzo de 2012 y tiene suficiente información para que no se produzca ningún tipo de 
confusión. A su vez, el nombre se reconoce como acrónimo de su nombre legal, y en 
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estos 5 meses ya ha logrado un espacio en el medio previsional, razón por la cual 
participaran próximamente de la Feria Previsional organizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores para más de 4000 personas.  
 
Doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN destaca la existencia de otros siete dominios 
funcionando con las tres primeras letras “AKC” a las cuales el Segundo Solicitante dice 
tener derechos. Éstos pertenecen a diversos rubros, y uno en particular que también se 
dedica a los servicios en el que,  al igual que su página, queda claro al instante cual es su 
negocio y quienes son los que lo practican, con lo cual queda absolutamente descartado 
el potencial de confusión. 
 
La Primera Solicitante finaliza, señalando que ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
AVISADORES ANDA A.G. está solicitando este dominio con la intención de “resguardar” 
su marca y no para utilizarla; afirmación que se basa en el hecho de que a pesar de tener 
registrado el dominio akc.cl, éste no lo utiliza ya que su página se descuelga de anda.cl. 
Por tanto, en el improbable caso que el dominio sea asignado al Segundo Solicitante, éste 
solo servirá para seguir acumulando dominios.  
 
Doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN  concluye que la intención de resguardar una 
marca es perfectamente legítima, pero debe tener un límite. No es posible que una marca 
tenga el derecho sobre todas las letras que la construyen y el hecho que existan otros 7 
dominios funcionando con estas mismas tres letras, así lo confirman. 

 
10. Que con fecha 24 de agosto de 2012, doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, en 

representación del Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES 
ANDA A.G. evacúa el traslado señalando que esta asociación gremial, tiene registrada la 
expresión “AKC”, utilizada con anterioridad a la Primera Solicitante, lo que le otorga una 
protección especial, pues el posicionamiento de “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER” 
es anterior a la solicitud de nombre de dominio. 
 
El Segundo Solicitante reitera que se trata también en su caso de un acrónimo, de “Anda  
Knowledge Center”, cuya protección marcaria cubre el área de consultoría. 
 
Por último, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. indica que en cuanto a 
la solicitud marcaria de la Primera Solicitante, como es sabida su naturaleza jurídica es de 
una mera expectativa, la cual no confiere derecho alguno sobre ella, puesto que puede 
ser rechazada. 
 

11. Que con fecha 24 de agosto de 2012, se provee la presentación hecha por la Primera 
Solicitante, doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN de fecha 24 de agosto de 2012. A 
su vez, se provee el escrito de igual fecha presentado por doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA 
OBRADOR, en representación del Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
AVISADORES ANDA A.G., lo que se notifica a las partes por correo electrónico. 
 

12. Que con fecha 31 de agosto de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que 
es notificada a las partes por correo electrónico.  
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Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la 

Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los 
árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de 
“arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le 
dictaren. 

 
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de 

responsabilidad exclusiva de cada 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. 

 
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 

días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes 
en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados 
tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias 
solicitudes para ese nombre de dominio. 

 
4. Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus 

legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto. 
 
5. Que la Primera Solicitante, doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN, indica que el 

dominio materia de autos tiene su origen en las iniciales de su nombre, ANN KATHARINE 
CLARK. Agrega que su nombre es el activo más importante de su empresa, ya que es 
reconocido por la experiencia obtenida en años de trabajo en el área previsional y en los 
estudios especializados en el tema, por lo que su dominio debe hacer alusión al mismo. 
Sin embargo, como su nombre no es fácil de escribir, debe además hacerlo de la forma 
más simple posible, es decir, con sus iniciales. 

 
6. Que doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN señala tener formada su empresa, cuya 

razón social es AKC CONSULTORES OTEC LTDA., RUT 76.213.445-4, con iniciación de 
actividades desde el 31 de mayo de 2012. Dicha empresa está dedicada a informar, 
capacitar y asesorar sobre la Normativa Previsional, los beneficios tributarios y las 
instituciones creadas especialmente para el beneficio de las personas naturales en los 
siguientes temas: Normativa Previsional, Ahorro y retiro de Fondos Previsionales, 
Pensión, Excedente de Libre Disposición, Beneficios Tributarios asociados a la inversión 
en Fondos Previsionales, Herencia de Fondos Previsionales, Asesoría Previsional, 
Cuenta 2 de las AFP, Beneficio Tributario del artículo 57 bis, Normativa Tributaria para 
personas Naturales, Utilización de Cajas de Compensación y otras Instituciones con 
beneficios asociados a personas Naturales, entre otros. 

 
7. Que la Primera Solicitante indica tener pedida la marca comercial “AKC 

CONSULTORES” bajo la Solicitud N° 1.005.112,  estando ella en proceso de inscripción 
desde el 27 de abril del 2012, esto es, con anterioridad de la iniciación del presente juicio 
arbitral. En uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha constatado 
que dicha marca se encuentra pedida ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
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para distinguir “consultorías financieras, tributarias, administrativas y previsionales; 
planificación, coordinación y ejecución de proyectos de planificación en materias 
financieras, de seguros y previsionales” de la clase 36 y “la capacitación de personas en 
el área profesional de carácter financiero, previsional y tributario mediante la organización 
de cursos, seminarios y/o charlas de carácter institucional y la realización de toda clase de 
asesorías personales o grupales financieras, previsionales y tributarias” de la clase 41. 

 
8. Que la Primera Solicitante argumenta que el dominio de autos está siendo utilizado desde 

el primer día de su inscripción, con una página Web desarrollada especialmente para 
orientar y publicitar los servicios que presta a las personas y empresas. 

 
9. Que este árbitro ha podido constatar mediante una inspección personal de la página Web 

que opera bajo el dominio akcconsultores.cl, que éste efectivamente es utilizado por la 
Primera Solicitante en relación a los servicios que señala prestar, correspondiendo la 
página en cuestión a una en que se dan a conocer los servicios ofrecidos por doña ANN 
KATHARINE CLARK GUZMÁN, su trayectoria profesional y el equipo que forma su 
empresa. 

 
10. Que el Segundo Solicitante, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G., 

argumenta que fue fundada como una Asociación Gremial, y que corresponde a una 
entidad transversal, es decir, no agrupa a sus miembros por el rubro al que se dedican, 
sino porque ellos deben practicar la comunicación comercial (avisaje, comunicación 
publicitaria, comunicación corporativa, relacionamiento con 
clientes/consumidores/público), como una actividad inherente e imprescindible de su 
gestión.  

 
11. Que ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. añade que sus asociados 

son la mayor parte de las empresas que avisan en el país, siendo el rango de asociados 
muy amplio, y abarcando todos los rubros de la economía, con excepción  de medios de 
comunicación y de agencias de publicidad, que tienen sus asociaciones propias y que se 
excluyen por motivos de transparencia. Añade que dentro de su finalidad está la 
representación del gremio, defensa de la libertad de expresión comercial, la 
autorregulación y ética publicitaria (vs. regulaciones), contactos y representación del 
gremio ante autoridades, cuerpo legislativo y otros organismos, propender y accionar para 
la existencia de mediciones e información transparente y fidedigna en relación a 
audiencias, servicios y costos, cautelar los intereses de los asociados en relación a 
proveedores, constituir una red directa y fluida de contactos en el área marketing, difusión 
de metodologías y “buenas prácticas”, desarrollo y perfeccionamiento del personal de los 
asociados y de nuevas generaciones de especialistas, reconocer anualmente a quienes 
se hayan distinguido en los diferentes aspectos de la comunicación comercial, absolver 
consultas directas e informar a través de sus publicaciones impresas y virtuales, lograr 
para los asociados servicios y descuentos ofrecidos por terceros. 

 
12. Que el Segundo Solicitante dice que tiene un Centro de conocimiento sobre los chilenos, 

en especial sobre su dimensión de consumo, llamado ANDA KNOWLEDGE CENTER. En 
este centro se encuentra una completa biblioteca e información detallada con los 
principales estudios, presentaciones e informes, realizados por las diferentes empresas 
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de investigación de mercado como de organismos públicos e internacionales, 
Asociaciones Gremiales, Universidades y Centros de Estudios. 

 
13. Que a través de la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada 

por la Primera Solicitante, ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. ha 
acreditado ser titular de la marca comercial “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER”, 
registrada bajo el N° 872.334 para distinguir productos de la clase 16, N° 882.727 para 
distinguir servicios de la clase 35, N° 872.333 para distinguir servicios de la clase 38 y N° 
872.332 para distinguir servicios de la clase 41. 

 
14. Que ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. hace presente que la 

expresión “AKC” es el acrónimo de “ANDA  KNOWLEDGE CENTER”, cuya protección 
marcaria cubre el área de consultoría. 

 
15. Que el Segundo Solicitante estima que de otorgarse a la Primera Solicitante el nombre de 

dominio en conflicto, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la 
marca famosa “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER” y su nombre de dominio akc.cl, 
cuyo titular es ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G., llevará al público a 
hacer una relación conceptual directa con su fama y prestigio, que tanto le ha costado 
obtener en tiempo y dinero. 

 
16. Que ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. indica que la marca “AKC 

ANDA KNOWLEDGE CENTER” ha pasado a constituir un signo notorio y famoso. No 
obstante, el carácter de famosa y notoria de la marca “AKC ANDA KNOWLEDGE 
CENTER” no se ha acreditado en estos autos. Al respecto, es necesario hacer presente 
que el carácter de famosa y notoria – en lo que dice relación con las marcas comerciales – 
debe ser reconocida a través de una o más sentencias administrativas o judiciales, ya 
sean nacionales o extranjeras, y no puede ser conferida unilateralmente por una de las 
partes, como en este caso lo ha hecho ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA 
A.G. 

 
17. Que ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. sostiene que no busca limitar 

a la Primera Solicitante de poder iniciar su actividad económica, cualquiera que ella sea, 
sino que ella no utilice una marca debidamente registrada y de alguna manera 
aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro nombre 
de dominio. 

 
18. Que de analizarse los antecedentes de este caso, puede advertirse que la Primera 

Solicitante no está usando la marca comercial de ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
AVISADORES ANDA A.G. y que, contrariamente a lo que señala el Segundo Solicitante, 
su marca “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER” no está incluida en el dominio de autos, 
puesto que éste solamente incluye las letras “AKC”. Además, difícilmente podría 
aprovecharse doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN de la fama y notoriedad de la 
marca “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER” del Segundo Solicitante, si dicha marca 
carece de fama y notoriedad reconocida y, además, no es usada por la Primera 
Solicitante.  
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19. Que en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha podido constatar 
que efectivamente existen otros nombres de dominio inscritos que comienzan con el 
prefijo “AKC”, a saber: akcgsr.cl, akch.cl, akcontadores.cl, akcopete.cl, akcp.cl, 
akcs.cl y akcura.cl. 

 
20. Que, asimismo, tal como lo indica la Primera Solicitante, el único registro marcario 

actualmente vigente para la expresión “AKC” en forma sola, corresponde a la marca 
“AKC” que se encuentra registrada por la IMPORTADORA ROURKE Y KUSCEVIC S.A. 
bajo el N° 783.210, para distinguir “aparatos para el registro, transmisión, reproducción de 
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; equipo para el 
tratamiento de la información y ordenadores” de la clase 9. 

 
21. Que, por otro lado, doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN se dedica y utiliza el 

nombre de dominio en disputa en relación a la Consultoría Financiera, Previsional y 
Tributaria y en cambio, el Segundo Solicitante utiliza su marca “AKC ANDA 
KNOWLEDGE CENTER” en relación a un “Centro de conocimientos sobre los chilenos, 
en especial sobre su dimensión de consumo”, esto es, correspondería a una biblioteca 
especializada en investigaciones de mercado. Por consiguiente, dado que los rubros de 
las partes en este juicio arbitral serían distintos y no relacionados, este árbitro no ve cómo 
podrían ser inducidos los usuarios de Internet o consumidores en general a error o 
confusión si el dominio akcconsultores.cl de autos le es asignado a la Primera 
Solicitante. 

 
22. Que a juicio de este sentenciador, es lógica la actitud de la Primera Solicitante en elegir 

para su empresa la razón social AKC CONSULTORES OTEC LTDA., correspondiendo las 
siglas “AKC” a sus iniciales, en especial teniendo presente que el nombre ANN 
KATHARINE CLARK no es fácil escribir. A su vez, la elección del nombre de dominio 
akcconsultores.cl corresponde tanto a la razón social de la empresa del la Primera 
Solicitante, como a la marca comercial que pidió y que distingue los servicios que ella 
presta. Por consiguiente, este árbitro estima que la elección del dominio en conflicto por 
parte de doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN es perfectamente legítima y no 
afectaría en absoluto los derechos que el Segundo Solicitante tiene sobre su marca 
comercial “AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER”. 

 
23. Que, a mayor abundamiento, doña ANN KATHARINE CLARK GUZMÁN pidió el nombre 

de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio “first 
come, first served”, principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, 
consolida definitivamente el mejor derecho de la Primera Solicitante al dominio 
akcconsultores.cl. 

 
24. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes 

competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las 
partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. 

 
25. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer 

por la Primera Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y 
equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a doña ANN KATHARINE 
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CLARK GUZMÁN le asiste un mejor derecho al dominio solicitado. 
 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio akcconsultores.cl a la Primera Solicitante, doña ANN 
KATHARINE CLARK GUZMÁN, RUT Nº 12.456.475-1. 
 
Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
 
Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta 
sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes 
firman conjuntamente con el árbitro. 
 
Santiago, 5 de octubre de 2012.- 

 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
Testigos: 
 
 

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acuña 
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6 

 
 
 
 


