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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
consulchile.cl

Santiago, lunes seis de julio de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha 4 de noviembre de 2008, don Benjamin Andrés Novoa Reyes,
domiciliado en calle Napoledn 3565, Las Condes, Santiago, solicitd la inscripcion
del nombre de dominio “consulchile.cl”.

Posteriormente, con fecha 3 de diciembre de 2008, la sociedad Whirlpool
S.A., sociedad de su giro, representada por el Estudio Sargent & Krahn, ambos
domiciliados en Av. Andrés Bello N? 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago,
solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “consulchile.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 10461 de 11 de marzo de 2009 se designé
al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre la
inscripcién del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
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segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacién del procedimiento senalada, ambas partes, llamadas a avenimiento,
éste no se produjo, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 127 y 167 ambas partes hicieron valer sus respectivos derechos
solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 176 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 185, se recibi6é la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio consulchile.cl”.

A fojas 263, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 4 de noviembre de 2008, don Benjamin Andrés
Novoa Reyes, solicitd la inscripcidon del nombre de dominio “consulchile.cl”. Que

posteriormente, con fecha 3 de diciembre de 2008, la sociedad Whirlpool S.A.,
sociedad de su giro, representada por el Estudio Sargent & Krahn, ambos
domiciliados en Av. Andrés Bello N? 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago,
solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “consulchile.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el
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funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio senalado al
presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos
legales segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de
conciliacion y/o de fijacidén del procedimiento sefalada, ambas partes, llamadas a
avenimiento, éste no se produjo, segun consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de
discusion, el primer solicitante al exponer sus derechos sefala, que con fecha 4 de
noviembre de 2008, en virtud del inicio de tratativas de crear una sociedad
consultora de empresas, habria procedido a inscribir ante Nic Chile, el nombre de
dominio en disputa “consulchile.cl”, el cual tendria por objeto ser el primer paso en
la creacidén de una sociedad avocada a las asesorias integrales a empresas.
Agrega que con fecha 12 de enero de 2009, habria solicitado ante el INAPI, el
registro de la marca “Consulchile”, la que habria sido signada con el nimero de
solicitud 851.390.

Sefala ademas, que con fecha 23 de enero de 2009, habria procedido a formas la
empresa “Sociedad Comercial Consulchile Limitada”, cuyo nombre de fantasia es
“Consulchile Ltda.”, cuyo objeto seria la realizacién de asesorias y consultorias de
caracter comercial, econdémico, financiero y técnico. Que dicha sociedad habria
sido publicada en el Diario Oficial el 21 de enero de 2009 y que habria contratado

un servicio de “Hosting”, para poner en funcionamiento su empresa.
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Que por lo anteriormente expuesto, no entenderia la solicitud de la segunda
solicitante, ya que él habria solicitado el nombre de dominio en disputa de buena
fe y con un interés legitimo de desarrollar una actividad econémica.

Que a continuacién expresa que por tener la calidad de primer solicitante y en
virtud del principio “first come first served”, se le debe asignar el nombre de
dominio en litigio.

Afirma que en cuanto a la buena fe e interés legitimo, y atendido el propésito de
los nombres de dominio, de otorgarsele el nombre de dominio en disputa al
segundo solicitante, la empresa “Consulchile”, veria obstaculizada su capacidad
de promocién y expansidén de sus servicios via Internet, con el perjuicio econémico
que ello conllevaria.

Agrega, que su interés siempre ha sido el amparar el proyecto de su empresa de
asesorias, y en ningin momento perjudicar a la segunda solicitante.

Anade también, que su pagina Web, se encuentra en actual desarrollo y que
actualmente el mismo sefala “pagina en construccién”, obedeceria a la
incertidumbre sembrada por el presente litigio.

Por otra parte expresa, que el hecho de no asignarsele el nombre de dominio de
autos al segundo solicitante, no representaria un impedimento al trafico comercial,
ni un atentado a los bienes y servicios de la segunda solicitante, ya que seria
poseedora del nombre de dominio “consul.cl”.

Que hace presente igualmente, que la actividad econdmica que pretende
desarrollar su representada, tendria un giro totalmente diferente al de la segunda
solicitante, por lo que no existiria la intencién de aprovechar, en forma indebida el
nombre de dominio solicitado.

Ademas, hace presente, que por la forma de actuar del segundo solicitante,

estariamos en presencia de lo que la doctrina llama “reverse domain name
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hijacking”.

Senala también que la expresion “consul”, constituye una denominacion genérica y
al respecto cita distintas acepciones de la misma con y sin tilde, segun el
Diccionario de la Real Academia Espanola, Agrega también que dicha palabra
haria alusion a un modelo de vehiculo deportivo Ford.

Por ultimo sefala, que revisadas las bases de datos del “Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual” (sic), seria posible encontrar innumerables personas y
sociedades que habrian incluido en su respectiva denominacion, el vocablo
“consul”, sin que se le haya reconocido un derecho exclusivo sobre el mismo a la
segunda solicitante.

TERCERO: Que en la etapa de discusién, el segundo solicitante expresé que el
origen de la compania y de la marca Whirlpool, comenzé en el afio 1911, cuando
una pequena familia de una pequefa ciudad, fund6é “Upton Machina Co.”,
fabricante de maquinas lavadoras. Que a partir de 1950 pasé a llamarse
“Whirlpool Corporation” y desde entonces comenzé su crecimiento y desarrollo.
Que actualmente seria la empresa de linea blanca con mayor presencia en el
mundo, que comercializaria sus productos bajo 11 marcas en aproximadamente
140 paises, fabricando en modernas plantas de Estados Unidos y otros paises.
Que mantendria un liderazgo en distintos paises de América y que en Chile
contaria con una creciente participacién en el mercado.

Agrega que habria asumido en 1998 en control directo de la comercializacién de
los productos en el mercado chileno a través de la empresa “Whirlpool Center
Ltda.”, que contaria con mas de 60 colaboradores directos e indirectos en todo el
pais, que poseeria una red de 55 servicios técnicos autorizados.

Afirma ademas, que la marca “Coénsul”, tendria sus origenes en la década de los
"40 en Brasil. Que a partir de 1956 comenz6 a producir refrigeradores eléctricos y
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que como resultado la produccién habria crecido fuertemente. Que luego habria
pasado a ser uno de los mayores fabricantes de refrigeradores de Brasil y que en
el ano 1971 habria comenzado a exportar sus refrigeradores a otros paises.
Agrega que en el afo 1976, Coénsul fue integramente adquirida por “Brastemp”,
empresa controlada por el grupo “Brasmotor” y “Whirpool Corporation”. Que a
partir de los afios 80, “Consul” comenz6 a ser comercializada en Chile a través de
distribuidores, hasta que en 1998 “Whirpool”, habria tomado el control de la
comercializacién de sus productos en Chile.

Que en cuanto titular de nombres de dominio, expresa que es titular de un nombre
casi idéntico al nombre en disputa, cual es “consul.cl” y que ademas seria titular
de los nombres de dominio: “aboconsul.cl”, “audiconsul.cl”, “consulalimentos.cl”,

|” "
b

“consulglobal.c

consulpyme.cl”, “econsul.cl” y “tecnoconsul.cl”.

Sefala también que seria titular en Chile del registro de la marca comercial
“Consul”, desde 16 de octubre de 1998, como en otros paises del mismo nombre,
como Australia desde 1987, EUA desde 2001 y Colombia 1997.

Expresa, que los registros senalados, entre otros que cita, serian una muestra de
su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que seria su
elemento distintivo y que la inclusién de la palabra “Chile”, no haria mas que
aumentar la confusion que se produciria entre los usuarios de Internet y publico
consumidor en general, por lo que no existiria ninguna diferencia entre cénsul.cl y
consulchile.cl.

Que a continuacion sefala existiria una clara y evidente similitud entre su marca,
sus nombres de dominio y el nombre de dominio en disputa, y reitera nuevamente
algunas de sus marcas y nombres de dominios para compararlos.

Agrega que utiliza la expresion “Consul”, para identificar y distinguir productos

electrodomésticos, tal como contaria en su pagina Web que incorpora a su escrito.
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Que a continuacién hace una descripcion de los nombres de dominio, su
importancia.

Por ultimo cita los criterios aplicables a los conflictos de asignacién de nombres de
dominio y también cita distintas normas de la Reglamentacion de Nic Chile,
relativas a la revocacion de los nombres de dominio y también normas del
Convenio de Paris.

Que afirma que haria un uso efectivo en Internet de la expresiéon “Cénsul” y que al
respecto acompanaria una busqueda de la expresion “consul” en el buscador
“Google”, donde apareceria que las primeras busquedas arrojadas la aludirian.
Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor
derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que el primer solicitante al evacuar el respectivo traslado, afirma que la
palabra “consul” seria genérica, la cual tendria una amplia gama de acepciones.
Reitera que el segundo solicitante por su accionar se veria confirmado que
estariamos en presencia de lo que la doctrina llama “Reverse Domain Hijacking”.
Sefala ademas, que ninguno de los otros nombres de dominio que cita de su
propiedad, estarian utilizables en la red y que se habrian solicitados
exclusivamente para impedir injustificadamente el acceso a la red para el que
intente valerse de la denominacién “consul”.

Agrega que es casi imposible que se produzca una confusion marcaria, ya que
existirian innumerables empresas que utilizan la palabra “consul” dentro de otros
nombres y que se dedicarian a rubros distintos a los del segundo solicitante y cita
al efecto distintos nombres “.com”.

Por ultimo sefala que existiria una plena identificacion entre su nombre de
fantasia y el nombre de dominio en disputa, ya que al hacer una busqueda en el
buscador “Google”, de la palabra “consulchile”, lo redirigiria a su sitio web y que al
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hacer una busqueda en las bases de datos del INAPI, existirian numerosas
personas y sociedades que habrian incluido en su denominacién la palabra
“consul” y que no le habrian reconocido un derecho Unico y exclusivo al segundo
solicitante de dicha palabra.

QUINTO: Que el segundo solicitante al evacuar el respectivo traslado, expresa en
primer término, que en relacién a la marca comercial que cita el primer solicitante
“Consulchile”, se trataria de una solicitud actualmente en tramitacion ante el
INAPI, la cual habria sido objeto de una observacion por parte del Director del
INAPI y que podria no otorgarse en definitiva.

Agrega que en cuanto a su nombre de fantasia, no seria Unicamente
“Consulchile”, sino también “Pymealimentos Ltda.”, “DJ renta Ltda.” y “Senalizo
Ltda.”

Que a continuacién reitera sus argumentos de mejor derecho ya expuestos en
autos, especialmente sobre el principio de la prioridad del primer solicitante, de la
no existencia de diferencias entre los nombres de dominios en disputa y que no
pueden existir dos nombres de dominio idénticos en esta materia.

Que también afirma que la expresion “Consul”, no seria genérica y sefiala como
argumento que la tiene registrada como marca comercial y que por lo mismo no
fue rechazada en su oportunidad por la autoridad.

SEXTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompané a los autos y
sin objecién de contrario: 1) Copia de la protocolizacién de la sociedad “Sociedad
Comercial Consulchile Limitada”; 2) Copia de la inscripcion de la marca
“Consulchile”.

SEPTIMO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompand a los
autos y sin objecién de contrario los siguientes documentos: 1) Copias de la
pagina web de Nic Chile de nombres de dominio en Internet individualizados en su
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escrito de fs. 167; 2) Copias de registros marcarios de la marca “Cénsul”
singularizados en su escrito de fs. 167; 3) Impresion de los sitios Web

www.consul.cl/productos, www.buen-dato.cl, www.digitalpus.cl,

www.whirlpool.com.ar, www.paris.cl, www.falabella.cl, www.ripley.cl 4) Fotografia

de lavadora Coénsul publicada en pagina www.dismac.com; 5) Resultado de

busqueda de la expresion “Cdonsul” en el buscador “google.com” ; 6) Copia de fallo
arbitral del nombre de dominio “vifasdelmaipo.cl”; 7) Impresién de las campanas
publicitarias: “Promocién refrigeradores no frost Consul”, “Cénsul cumple un cuarto
de siglo y regala un cuarto de un millén de pesos”; “Olvidate del frio”, “Se notara
en tus ojos”, “Para pasar un invierno mas abrigadito”; 8) Impresion del certificado
de registro de marca “Coénsul” en Brasil; 9) Impresion del articulo presente y
pasado de la Compania; 10) Impresion de la copia del contrato de transmisién
entre Whirlpool y Radio Romantica; 11) Impresion de copia de factura; 12)
Impresién de publicidad “LIévale un regalo a mama”; 13) Impresién de los términos
de garantia de los productos Coénsul y 14) Impresién de los resultados de
bldsqueda de la expresidén “Consulchile” en el buscador www.google.cl.

OCTAVO: Que segun consta en autos el primer solicitante es don Benjamin
Andrés Novoa Reyes, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio
“consulchile” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene
un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante. Que al efecto
el segundo solicitante sélo alegd tener un mejor derecho y para acreditarlo,
acompanod a los autos los documentos sefalados en el considerando séptimo
precedente.

NOVENO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de
dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran

suficientemente resguardados, especialmente la expresion “consul”’, que
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corresponde a uno de sus productos y que igualmente, de las distintas otras
marcas y nhombres de dominios inscritos a su hombre, se colige que esos son los
‘nombres” en general, que le interesan e identifican sus productos y no otras
denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en su oportunidad a su
nombre “consulchile”.
DECIMO: Que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre
denominaciones que contienen la palabra “consul”’, no le da el derecho sobre
todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que
terceros soliciten nombres de dominios que contengan la palabra “consul”.
DECIMOPRIMERO: Que consta igualmente en autos que el primer solicitante es
socio de la “Sociedad Comercial Consulchile Limitada” y que su giro es la
comercializacién y ventas de toda clase de productos en general y de asesorias y
consultorias de caracter comercial econdmico, giro totalmente distinto al del
segundo solicitante, que es la fabricacién y comercializacién de productos de
“linea blanca”.
DECIMOSEGUNDO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los
nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie
las normas sobre propiedad industrial, ni las normas sobre revocacion de nombres
de dominio.
DECIMOTERCERO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion
gue no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “consulchile.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la
prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la
solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
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Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje y articulos 636 y
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

l.- Que se asigna el nombre de dominio “consulchile.cl” al primer solicitante esto es

a don Benjamin Andrés Novoa Reyes.

Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la sociedad Whirlpool S.A.
[ll.- Cada parte pagara sus costas.

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

Notifiquesele la presente resoluciéon en su oportunidad, por correo electrénico a
Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de
Chile, y devuélvansele los antecedentes.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 11 —2009.



