Arbitraje por la asignacion de nombre de dominio “consul-pyme.cl”

Rol 10571

En Santiago a 5 de agosto de 2009, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio N° OF10571 de fecha 28 de abril de 2009, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), notifico al
suscrito la designacion como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la
inscripcion del nombre de dominio “consul-pyme.cl”;

2. Las partes de dicho conflicto eran: Benjamin Andrés Novoa Reyes y
WHIRLPOOL S.A.

3. Que con fecha 6 de mayo de 2009 se acepto la designacion y se cito a
comparendo para el dia 19 de mayo de 2009;

4. Que segun consta a fojas 11, hubo en un error en el horario de la citacién, por lo
gue se anulo fallo dictado a raiz de la supuesta inasistencia de las partes, y se
realizo el comparendo, en el horario correcto.

5. Que al dia de la citacién, so6lo asisti6 el segundo solicitante, se realizo el
comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejandose constancia de la
consignacion.

5. Que con fecha 3 de junio de 2009 la segunda solicitante acomparfa solicitud
competitiva y consigna el remanente de los honorarios del arbitro.

6. Que con fecha 16 de junio de 2009 se dio traslado.

7. Que con fecha 22 de junio de 2009 se cito a oir sentencia. No habiéndose
evacuado el traslado respectivo.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningin antecedente



a los autos, que justifique su derecho; por otra parte, la segunda solicitante si lo
hace.

9. ElI Segundo solicitante expone lo siguiente: CARMEN PAZ ALVAREZ
ENRIQUEZ, abogado, en representacion de WHIRLPOOL S/A, ambos ya
individualizados previamente en estos autos y domiciliados para estos efectos en
Avda. Andrés Bello N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, al S.J.A.
respetuosamente digo:

Que en la representacién que invisto, vengo en presentar demanda en juicio
arbitral en contra de don BENJAMIN ANDRES NOVOA REYES (en adelante,
indistintamente, “el demandado”), cuyos antecedentes constan en estos autos, con
el objeto que la asignacion del nombre de dominio “CONSUL-PYME.CL”,
respecto de la cual deberd resolver el Sefior Juez Arbitro, recaiga en mi
representada, conforme a los argumentos que seguidamente expondré y en
consideraciéon a las disposiciones contenidas en el texto actualizado del
Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio CL.

La presente demanda se funda en los siguientes antecedentes de hecho y de
derecho sefialados a continuacion:

l.- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- BREVE RESENA HISTORICA ACERCA DE WHIRLPOOL SJ/A.

El origen de la compafia y marca WHIRLPOOL comienza en el afio 1911, cuando
una empresa familiar ubicada en una pequefa ciudad a orillas del lago Michigan
(USA) fundé Upton Machina Co., fabricante de maquinas lavadoras.

A partir de 1950 pas6 a llamarse “WHIRLPOOL CORPORATION” y desde

entonces comenzO su crecimiento y desarrollo. Actualmente WHIRLPOOL es la



empresa de linea blanca con mayor presencia en el mundo. Comercializa
productos bajo 11 marcas en aproximadamente 140 paises, fabricando en
modernas plantas de Estados Unidos, Canada, Europa, Brasil, México, Asia y
otros mercados a nivel mundial.

Solamente en Sudamérica, WHIRLPOOL tiene mas de 500.000 m? de &reas
construidas para la fabricacion de productos de primera calidad. En este sentido,
mantiene un liderazgo en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, entre
otros. Sélo basta decir, que en México es la segunda empresa mas grande en
linea blanca y en Chile cuenta con una creciente participacién en el mercado.
WHIRLPOOL asume en 1998 el control directo de la comercializacién de los
productos en el mercado chileno a través de la empresa WHIRLPOOL CENTER
LTDA., contando con mas de 60 colaboradores directos e indirectos a lo largo y
ancho de nuestro pais, con una red de 55 servicios técnicos autorizados, y
atencion a clientes por via telefénica e Internet, ofreciendo a sus consumidores
una amplia gama de productos con la méas alta tecnologia americana a través de
las principales tiendas de nuestro pais.

2. EMPRESA DE ELECTRODOMESTICOS “ CONSUL”

La marca CONSUL tiene sus origenes en la década de los ‘40 en Brasil y desde
ese entonces comenzé a crecer mediante la incorporacion de nuevas tecnologias.
A partir de 1956 CONSUL produjo una serie de refrigeradores eléctricos. Como
resultado, la produccién crecié fuertemente, llegando a tener en la década del '60,
una capacidad de produccion de 30 mil refrigeradores por afio. Muy pronto,
CONSUL pasé a ser uno de los mayores fabricantes de refrigeradores de Brasil.

En 1971 comenz6 a exportar sus refrigeradores a otros paises de América Latina,



Africa y Medio Oriente. Ese mismo afio lanz6 su primer modelo de aire
acondicionado.

En 1976, CONSUL fue integramente adquirida por Brastemp, empresa controlada
por el grupo Brasmotor y WHIRLPOOL CORPORATION. A partir de ese momento,
se incorporaron muevas lineas de productos marca CONSUL a su portafolio tales
como secadoras, freezers verticales y horizontales, cocinas y lavadoras. A partir
de la década del '80, CONSUL comenz6 a ser comercializada en Chile a través de

distribuidores hasta que en 1998 WHIRLPOOL toma el control de la

comercializacion de sus productos en nuestro pais.

A comienzos del afio 2000, CONSUL celebr6 sus 50 afios de presencia en Brasil y

20 de vida en el mercado chileno. Hoy CONSUL se comercializa en los cinco

continentes, llevando practicidad, disefio, estilo y confort a las casas de sus
consumidores.

3.-TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIO.

Reforzando alin mas nuestra pretensién, consideramos pertinente destacar que mi
mandante ya es titular de un nombre de dominio practicamente idéntico al nombre
de dominio en disputa (s6lo se distinguen por un guién entre las expresiones
CONSUL y PYME), el que tiene por objeto distinguir la importante linea de
productos electrénicos CONSUL de mi mandante, como lo es:

? CONSULPYME.CL

Ademas, mi representada es titular de una familia de nombres de dominio en

Internet relacionados con sus productos CONSUL, entre los cuales destacan:

? ABOCONSUL.CL




? AUDICONSUL.CL

? CONSULALIMENTOS.CL

? CONSULGLOBAL.CL

? CONSUL.CL

? ECONSUL.CL

? TECNOCONSUL.CL

Estos nombres de dominio son una muestra mas del mejor derecho de mi

representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestran la

utilizacion de la expresién “CONSUL" para distinquir los productos v servicios de

mi mandante. En este sentido, parece claro para esta parte que cualquier usuario

de Internet o publico consumidor en general enfrentado a este dominio lo asociaréa

inmediatamente a WHIRLPOOL S/A.

Copia de los certificados que acredita titularidad sobre dichos nombres de
dominio, se acompafan en el otrosi de la presente demanda.

4.- REGISTROS MARCARIOS DE WHIRLPOOL S/A.

Sumado a lo anterior, mi mandante es titular del siguiente registro marcario ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante, indistintamente “INAPI”):
? Registro N°849.614, “CONSUL”, denominativa, para distinguir productos en
clase 7y 11, de fecha 29 de Enero de 2009.
A mayor abundamiento, mi representado es titular de una familia de registros

marcarios de la expresiéon “CONSUL” en el extranjero, entre los que cuentan:



? Registro N° 468191 “CONSUL”, denominativa, para distinguir productos en
clase 11, de fecha 02 de Julio de 1987, en Australia.
? Registro N° 2494848 “CONSUL”, denominativa, para distinguir productos en
clase 11, de fecha 02 de Octubre de 2001, en Estados Unidos.
? Registro N° 193245 “CONSUL”, denominativa, para distinguir productos en
clase 7, de fecha 10 de Noviembre de 1997, en Colombia.
Los registros enumerados con anterioridad, demuestran el mejor derecho de mi
representada sobre el nombre de dominio en disputa, “CONSUL-PYME.CL”, toda
vez gque su elemento distintivo es idéntico a la marca de mi mandante. En efecto,
la inclusion de la expresion “PYME” no hace mas que aumentar la confusién que
se producira entre los usuarios de Internet y publico consumidor en general, los
gue enfrentados a este dominio I6gicamente creeran que contiene informacién
relativa a empresarios que actian como distribuidores o repartidores de los
productos “CONSUL” de mi mandante en Chile, lo cual ciertamente no es asi.
Asi las cosas, mi representado es titular de una familia de marcas comerciales que
se conforman de la expresion “CONSUL”, lo cual tiene por objeto distinguir e
identificar a mi mandante en el mercado, de modo tal que el publico usuario y
consumidor las asocie facilmente con alguno de los productos electronicos de mi
mandante.
Copia de los certificados de registro y solicitudes correspondientes se acomparfian
en el otrosi respectivo.

5.- VINCULACION ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO “ CONSUL-

PYME.CL” Y MI MANDANTE.




Como se expuso anteriormente en esta presentacion, mi mandante tiene
registrada la marca “CONSUL” en Chile y en el extranjero. De este modo, si
comparamos grafica y fonéticamente la composicion del dominio en disputa con
las marcas comerciales y nombres de dominio de mi representado, podremos
apreciar que existen semejanzas evidentes.

Incluso mas, mi mandante va es titular de un nombre de dominio casi idéntico al

nombre de dominio de autos, a saber, CONSULPYME.CL, limitAndose el

demandado de autos Unica y exclusivamente a incorporar un “quidén” entre las

expresiones gue conforman el dominio de mi mandante, por lo que es posible

concluir facilmente que el nombre de dominio en disputa CONSUL-PYME.CL no

presenta ningun elemento diferenciador, toda vez que el quién entre ambas

expresiones no es suficiente para distinguir ambos dominios.

Esta identidad da cuenta del grave error y confusién al que se inducird a los

usuarios de Internet v publico consumidor en general de asignarse el nombre de

dominio disputado a la contraria de autos.

La siguiente comparacion es elocuente y despeja cualquier tipo de dudas:

?  CONSUL (marca de mi mandante)

? CONSUL-PYME.CL (nombre de dominio en disputa)

? CONSULPYME.CL (nombre de dominio de mi
mandante)

? CONSUL.CL (nombre de dominio de mi mandante)

Como se puede apreciar de su sola comparacién, el nombre de dominio en

disputa tiene como elemento distintivo precisamente la marca comercial de mi



mandante, ademas de ser practicamente idéntico a otro nombre de dominio del
cual es titular mi representado.

Ademdas, como se observa facilmente, la marca registrada de titularidad de
WHIRLPOOL se encuentra contenida INTEGRAMENTE en el nombre de dominio
en disputa, por lo que es inevitable concluir que la contraria simplemente se ha
limitado a tomar la expresion que identifica a mi mandante y que se encuentra
debidamente registrada ante el INAPI y NIC Chile, incorporando la expresion
“PYME”, lo cual bajo ningun punto de vista puede ser considerado como un

elemento diferenciador suficiente y adecuado. En_consecuencia, es posible

concluir gue no existe ninguna diferencia entre CONSULPYME.CL Y CONSUL-

PYME.CL.

En efecto, de los nombres de dominio y marcas de que es titular mi mandante se
desprende claramente que en Internet y en el mercado mi representado se
identifica por fabricar productos electrodomésticos, los cuales se distinguen a nivel
nacional e internacional como productos CONSUL.

De esta manera, el dominio en disputa CONSUL-PYME.CL aparece como una

simple y légica extension de los dominios y marcas de mi mandante, lo que
permite concluir que los usuarios de Internet al encontrarse con el dominio de
dominio en disputa pensaran que se trata de un distribuidor de productos

CONSUL en CHILE, causando un grave perjuicio a mi mandante.



En este sentido, es importante sefialar que mi mandante utiliza efectivamente la
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identificar productos electrodomésticos, tal como se demuestra en la pagina web

www.consul.cl/productos Y en www.consul.com.ar:

En razén de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada
respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitira que
un tercero haga uso de una marca comercial que esta debidamente registrada
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es utilizada por mi
representada en Internet quien ademas ya cuenta con un nombre de dominio
idéntico al solicitado, y que ademas es reconocido por el publico consumidor asi
como por los usuarios de Internet, todo lo cual llevaria a una inevitable confusion
del mismo.

II.- ANTECEDENTES DE DERECHO

1.-DESCRIPCION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU IMPORTANCIA.

El explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexion mundial de

computadores Internet ha dado lugar en los ultimos afios a una serie de conflictos



de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relacion con los
denominados "nombres de dominio” que se utilizan en la referida red.

En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
electrénica” o bien una “denominacién” por medio de la cual un usuario de
Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder
utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como
paginas web, correo electronico, conversaciones instantaneas, etc.

El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a

cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo,

SAVORY, APPLE o PANASONIC, efectivamente corresponda a dicha entidad,
organizacion o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet
careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, caoético y de
escaso valor comercial.

2.-CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE ASIGNACION DE

NOMBRES DE DOMINIO.

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con
los nombres de dominio.

Hemos sefalado que como consecuencia del radical aumento de usuarios de
Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el
mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido
abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de
resolucion de los mismos.

En este sentido, cabe sefialar que en Derecho Comparado, asi como la uniforme

jurisprudencia de nuestro pais en los Ultimos afios, se ha efectuado una



inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las marcas

comerciales.

En efecto, los nombres de dominio comparten propdésitos y caracteristicas de tal
naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres
de dominio, ademas de la funcién técnica que cumplen, tienen un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o

servicios que se ofrecen via Internet, facilitando asi el comercio e intentando

evitar que los usuarios caigan en errores o confusion con respecto a ellos.

Por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de
publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los
productos, fortaleciéndose de este modo la marca.

Conforme a lo sefalado, la resolucion de conflictos por asignaciéon de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atencion a la titularidad de
registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Pues bien, mi mandante cuenta con una familia de reqistros marcarios y una serie

nombres de dominio para la denominacidn “CONSUL”, los cuales fueron

debidamente detallados anteriormente. Tal y como se sefialé, mi mandante ya es
titular de la marca registrada “CONSUL” desde 1999 en Chile para distinguir
productos relacionados con articulos electrodomésticos, marca que goza de fama
y notoriedad y que se utiliza profusamente en el mercado.

Por lo tanto, y segun lo sefalado, resulta evidente que el nombre de dominio en
conflicto es de gran interés para mi mandante, toda vez que constituye una
herramienta de gran utilidad para publicitar y promocionar sus productos de linea

blanca y electrodomésticos.



A continuacién se hara referencia a una serie de normas legales que confirman el
criterio sostenido en la presente demanda:
? ICANN

Con fecha 1° de enero del afio 2000, entré en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de
Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers “ICANN”"). Dicha politica reconoce como criterio

fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la_titularidad de

registros marcarios para el signo en cuestion.

En efecto, en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se consideraran
como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios:

a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a

una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante

tiene derechos.”

ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda
vez que constituye la reunion de comunidades participantes en Internet de mayor
envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios,
proveedores, etc.
? OMPI

El Informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
asi como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas
con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que

en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se deben



considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o

engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no

tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el
dominio de mala fe.
? NIC - CHILE

A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21

y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido

reglamento sefala en su primer parrafo, letra a), que:

“Art. 22.- Sera causal de revocacibn de un nombre de dominio el que su
inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico 0 engafiosamente similar a una

marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o

aun nombre por el cual el reclamante es reconocido.”

En el caso particular de autos, el elemento principal del nombre de dominio en
conflicto es idéntico a las marcas comerciales de mi mandante estructuradas
sobre expresion “CONSUL”, agregandose solamente la expresion “PYME”, lo que
en definitiva no permite desvincular la marca de mi mandante con dicho dominio,
sino por el contrario, aumenta el grado de confusién. En efecto, el nombre de
dominio disputado hace alusion directa a la marca CONSUL, la cual es reconocida
por el publico consumidor por la gran cantidad de distribuidores y pequefios
empresarios que realizan su negocio debidamente autorizados por WHIRLPOOL

en Chile, razén por la cual, la posibilidad de que se le asigne el dominio a un



tercero que no esta autorizado por mi mandante representa un grave perjuicio
para éste.

En sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de

dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por lo tanto,

corresponde su aplicacion a la resolucién del conflicto suscitado en estos autos.

Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que mi_ mandante es

titular de una familia de reqgistros marcarios vigentes virtualmente idénticos

al nombre de dominio en disputa.

B) Legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

En segundo lugar, se debe tener presente que mi_mandante tiene un interés

leqitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, como

consta de los diversos documentos que se acompafian en el otrosi de esta
presentacién, mi mandante, WHIRLPOOL S/A., a través de su marca CONSUL,
ha llegado a distintos mercados de productos electrodomésticos, tanto en CHILE
como en el mundo.

De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que la solicitud
competitiva de mi mandante obedece a su interés legitimo de identificar y
distinguir sus productos de “electro-hogar” a través de Internet.

C) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Resulta fundamental en el caso de autos considerar la fama y notoriedad
alcanzada por las marcas de mi mandante estructuradas en base a la expresion

“CONSUL”, la que fue creada por mi mandante, hace méas de 60 afios y ha

sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio en nuestro pais y en el

mundo. Pues bien, el criterio en comento postula que el titular de un nombre de



dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y
prestigio.

Este criterio evidentemente no so6lo debe aplicarse a las marcas comerciales, sino
gue también a las expresiones que se solicitan como nombres de dominio. En el
caso de autos, la situacién es mas evidente si consideramos que, como ya
sefialamos, mi mandante utiliza efectiva y profusamente la expresion “CONSUL”
en el mercado.

Por lo tanto, corresponde la aplicacion de este principio a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio “CONSUL -
PYME.CL” a mi representada.

D) Convenio de Paris.

El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30
septiembre de 1991, establece en su articulo 6 Bis que:

“Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la legislacién del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la
reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de
una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso
estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
gue pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos

o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca

constituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida 0 una

imitacion susceptible de crear confusién con ésta.”




Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas
estructuradas en base a la expresion “CONSUL” de mi mandante, han de
protegerse especialmente por los paises miembros de la Union, toda vez que de
su explotacion no autorizada se deriva, por un lado, la dilucién del poder distintivo
intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad
ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacién
de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de
la marca famosa y notoria.

Por lo demas, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los
usuarios de Internet asociarian dicho nombre a mi representada, o deducirian
I6gicamente que se trata de un sitio de propiedad mi mandante, incurriendo en un
error y causando confusiéon ya que el demandado en nada se relaciona con el
WHIRLPOOL S/A

Ademas, el articulo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia
desleal, prescribe lo siguiente:

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Uni6n una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o0 comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que

sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor;




2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.

Por lo sefalado precedentemente, es evidente la confusion que se produciria de
otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona
con mi representada. Asimismo, debemos considerar especialmente que, como ya
se sefald, la expresion “CONSUL” se asocia directamente con mi mandante al
constituir el elemento distintivo de las marcas de mi representado.

E) Criterio de la Identidad

El criterio de la identidad establece que correspondera asignar_el nombre de

dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o

interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

En razén de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a mi

mandante, ya que es titular de una familia de reqgistros marcarios, compuesta por

la denominaciéon “CONSUL”.

Ademas, como hemos sefialado anteriormente, los artefactos “CONSUL” real y
efectivamente existen segun se observa en la siguiente ilustracion:

De esta manera, y razonando légicamente, si mi mandante ya es titular de
diversos dominios que se estructuran sobre el término “CONSUL” y ademas es

titular de diversos nombres de dominio con contienen la expresion “CONSUL”,



claramente los usuarios enfrentados al dominio CONSUL-PYME.CL pensaran que
éste también pertenece a mi mandante.

Finalmente, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006
sobre nombre de dominio “viflasdelmaipo.cl” en el cual se sostuvo que “el criterio

de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a

quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo...".

F) Uso efectivo en Internet.

Por ultimo, debemos considerar necesariamente que la linea de productos
CONSUL de mi mandante efectiva y realmente se utiliza en Internet. De esta
forma, los usuarios de Internet reconocen e identifican efectivamente la expresion
“CONSUL” con mi mandante y sus distribuidores en Chile.

Para reforzar lo anterior, en el otrosi de esta presentacién se acomparfa busqueda

de la expresion CONSUL en el famoso buscador www.google.cl y, ademas, copias

del sitio web www.whirpool.com.

Asi las cosas, si el buscador mas famoso y utilizado en el mundo identifica y
asocia el término “CONSUL” inmediatamente con mi mandante, ¢Cudl seria la
razon para que los usuarios de Internet no hagan lo mismo?

3.- CONCLUSION

De acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos
argumentos antes indicados, asi como la titularidad de una familia de registros
marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éste, la vinculacién de
esa marca con los productos y servicios que ofrece mi mandante y la

titularidad de nombres de dominios afines, consideramos que WHIRLPOOL



S/A es la titular del mejor derecho para la obtencion del nombre de dominio en
disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes
citados, acreditan que ha sido mi mandante quien ha conferido fama, notoriedad y
distintividad al signo “CONSUL” en el mercado nacional e internacional.

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente presentadas y
gque han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile en
cuanto a su formalizacién y a los plazos de interposicion de las mismas, soélo cabe
abocarse a los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion de
nombres de dominio, los que como hemos revisado llevan necesariamente a

concluir que mi mandante es titular de un mejor derecho sobre el signo en disputa.

Para concluir, y teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la
herramienta que permitirA continuar con el creciente y explosivo desarrollo de
Internet mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha

red, la asignacién del dominio “CONSUL-PYME.CL” al demandado de autos,

induciria claramente a error y causando confusion en el publico usuario y
consumidor. Dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y
competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables
proyecciones del comercio electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de mi
representada.

POR TANTO, A UD. PIDO: Tener por presentada demanda en juicio arbitral en

contra de BENJAMIN ANDRES NOVOA REYES, ya individualizado en autos,



acogerla a tramitacion y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio

“CONSUL-PYME.CL"” a mi mandante.

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretension acompafia los siguientes
documentos:
1. Copias de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de
mi mandante de los nombres de dominio individualizados en el N° 3 de esta
presentacion.
2. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el N° 4 de esta
presentacion.

3. Impresion del sitio web www.consul.cl, pagina oficial de los distribuidores de

CONSUL, en Chile.

4. Impresién del sitio web www.buen-dato.cl, en donde aparece informacion sobre

productos CONSUL.

5. Impresion sitio web www.whirlpool.com.ar, en la cual destaca el liderazgo de la

empresa CONSUL en Latinoamérica.
6. Fotografia de una lavadora CONSUL, publicada en el sitio web

www.guebarato.com.br

7. Resultado de busqueda de la expresion “CONSUL” en el buscador

“google.com”, el cual arroja como primer resultado el sitio web www.consul.cl

relacionado con mi mandante.
8. Impresién de la campafia publicitaria “refrigeradores no frost” de CONSUL, a

través de la cual mi mandante promociond sus productos en el mercado.



9. Copia del contrato de publicidad suscrito por mi mandante con la emisora radial
ROMANTICA, para promocionar los productos CONSUL, en menciones radiales
diarias.

10. Impresion del sitio web www.paris.cl, en donde aparecen productos CONSUL

en el catalogo de productos en Internet.

11. Impresion del sitio web www.falabella.cl, en donde aparecen productos
CONSUL en el catalogo de productos en Internet.

12. Impresion del sitio web www.ripley.cl, en donde aparecen productos CONSUL
en el catalogo de productos en Internet.

13. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”,
de fecha 21 de Mayo de 2006.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompafio antecedente alguno que el primer
solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da argumentos juridicos,
acompafa marcas comerciales, registros de dominios, etc. Todos documentos que
no fueron objetados.

12. Visto lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “consul-pyme.cl” a la parte WHIRLPOOL S.A.
No se condena en costas a la parte perdedora, ya que no litigo.

Notifiquese la resolucion por correo electronico a las partes y a NIC Chile.

Resolvio el Juez Arbitro Pablo Céanovas Silva.

Firman como testigos, Ménica Guzméan Dodis y Carolina Arellano.



Juez Arbitro.



