Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio e-consultant.cl
Oficio OF12873

VISTOS:

1.

Que con fecha 7 de mayo de 2010, don RENATO MANUEL SUKNO ROJAS solicita la
inscripcién del nombre de dominio e-consultant.cl. Posteriormente, con fecha 18 de
mayo de 2010, ECONSULT S.A., representada en calidad de contacto administrativo por
dofia CAROLINA MORA ALLENDE, solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio
e-consultant.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF12873, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 23 de septiembre de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 5 de octubre de 2010
a las 11:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacién notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 5 de octubre de 2010, se efectia el comparendo fijado para ese dia, al
que asiste unicamente dofia CAROLINA MORA ALLENDE, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, ECONSULT S.A., y acredita haber consignado el
monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste el Primer Solicitante,
don RENATO MANUEL SUKNO ROJAS, por lo que se fijan las normas de procedimiento;

Que con fecha 15 de octubre de 2010, el Segundo Solicitante ECONSULT S.A., consign6
el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante
resolucion de fecha 22 de octubre de 2010;

Que con fecha 26 de octubre de 2010, dofia CAROLINA MORA ALLENDE, en
representacion del Segundo Solicitante, ECONSULT S.A., presenta demanda de mejor
derecho, argumentando que la solicitud del nombre de dominio en disputa se funda en el
hecho que ésta constituye una famosa y reconocida empresa nacional, que es una
consultora de amplia experiencia y reconocido prestigio, cuyo ambito de accion es la
asesoria econdémica y financiera y la gestioén de inversiones a personas y a empresas, a
través de su prestigiosa y reconocida marca “ECONSULT”, por la cual ofrece sus
servicios, que a su vez corresponde a su razén social ECONSULT S.A.

El Segundo Solicitante sefiala que es una empresa consultora de amplia experiencia y
reconocido prestigio, cuyo ambito de accién es la asesoria econémica y financiera, y la
gestion de inversiones a personas y empresas. Indica que en sus 24 anos de existencia,
ha proporcionado asesoria econdmica, financiera y de inversién a mas de 400 clientes en
mas de 30 industrias diferentes, tanto en Chile como en otros paises de Latinoamérica y
Estados Unidos, convirtiéndose en una de las mas prestigiosas consultoras del pais y de
la Regién. Agrega que la capacidad de sus profesionales para analizar la coyuntura y su



acertada vision de las tendencias del mercado, le ha permitido posicionarse como lideres
y referentes del escenario econdmico-financiero nacional en 5 unidades de negocio:
Asesoria Economica; Finanzas Corporativas, Asesoria de Inversion a Privados; Asesoria
de Inversién a Institucionales y Econsult Administradora de Fondos de Inversion. Estas
unidades de negocio, mediante la dedicacién de sus profesionales, tienen la flexibilidad
necesaria para formar equipos de trabajo multidisciplinarios. Ademas, participa a través
de Econsult RS Capital, en asesorias a empresas en las &areas de estructuracion
financiera y administraciéon de riesgos financieros.

ECONSULT S.A. es una sociedad fundada por Hernan Cheyre y José Ramén Valente,
que parte en 1985 con la apertura de su primera oficina en el centro de Santiago, para
realizar consultorias econémicas. Ellos dirigieron la compafia hasta marzo de 2010. En
esta fecha, Hernan Cheyre dejo su presidencia y tras su salida de la propiedad para
ejercer labores en el nuevo Gobierno de Chile, siguié6 José Ramén Valente como Unico
socio, siendo actualmente su Director Ejecutivo.

El Segundo Solicitante, hace mencion de las distintas areas de negocio en las que se
desarrolla y respecto a la Asesoria Economica, indica que realiza estudios y analisis
macroeconomicos, sectoriales y regulatorios; informes de opinion, provee de charlas
econdmicas y financieras a instituciones publicas y privadas, asi como proyecciones
econémicas, y realiza ademas informes periciales relacionados a temas econémicos.
Hace presente que el area de Finanzas Corporativas, estd compuesta por Asesoria
Financiera y por la participacion indirecta en Econsult RS Capital. En la primera, operada
directamente por ECONSULT S.A., se ha desarrollado consultorias relacionadas a
estrategia de negocios; estructuracién financiera; valorizaciones de empresas, andlisis y
apoyo en materia de fusiones, adquisiciones y alianzas, entre otros.

ECONSULT S.A. agrega que el area de Asesoria Inversion a Privados asesora en
inversiones a personas, familias, sociedades de inversion, fundaciones y otro tipo de
instituciones, entregando un servicio de permanente analisis de estrategias, de acuerdo a
las preferencias de los clientes frente a los riesgos de mercado, gestionando al mismo
tiempo dichas inversiones. Mientras que se departamento de Asesoria Inversion a
Institucionales en alianza estratégica con Fidelity Investments, presta asesoria de
inversién a Inversionistas Institucionales (AFP, Companias de Seguros y Administradoras
de Fondos Mutuos chilenas), las que en conjunto invierten cerca de US$2.500 millones
en fondos de Fidelity Investments, el mayor administrador de fondos de terceros en el
mundo. Econsult es el representante exclusivo para Chile y Peru de los fondos Fidelity
para Inversionistas Institucionales. La seccion de Administradora de Fondos de Inversién
administra activos por mas de US$30 millones en dos fondos de inversion, Halcon |y
Halcén II, formados por fondos provenientes de aportes privados, institucionales y de
CORFO.

ECONSULT S.A., a través de Econsult RS Capital, creada en marzo 2009, participa en
asesorias a empresas en las areas de estructuracion financiera y administracion de
riesgos financieros. Esta nueva sociedad, formada en partes iguales por Econsult y los ex
socios de Zahler & Co., Andrés Reinstein y Gonzalo Sanhueza, esta orientada a ampliar



el acceso al financiamiento de empresas que no cuentan con un facil acceso al mercado
de capitales. A su vez, a través de Econsult Asset Management, asesora en inversiones a
personas e instituciones, brindando servicios de asesoria, administraciéon de portafolios, y
fondos de inversion.

El Segundo Solicitante hace presente que respecto a las finanzas corporativas, presta
servicios de consultoria a empresas y a entidades publicas y privadas desde 1985 en
materias de Management Consulting (estructuracion de planes de negocios, estudios de
generacion de valor y de efectividad organizacional y analisis de riesgo de crédito),
estudios sectoriales y regulatorios, valorizaciones de empresas y proyectos
(valorizaciones de empresas, tasa de costo de capital, evaluacion de proyectos y de
negocios y estudios de valorizaciobn de marcas) y apoyo en proceso de fusiones,
adquisiciones y alianzas entre empresas (fusiones y adquisiciones de empresas, alianzas
estratégicas y compra y venta de activos).

ECONSULT S.A. mantiene desde septiembre del 2008, una alianza estratégica con
Apoyo Consultoria, fundado en 1977, perteneciente al Grupo Apoyo Peru, una de las
principales consultoras de ese pais. La asociacion de ambas empresas consiste en la
colaboracién mutua mediante informacién, soporte analitico y apoyo comercial para
desarrollar proyectos y trabajos de asesoria que se realicen en cualquiera de los dos
paises. En este sentido, Apoyo Consultoria presta servicios de asesoria empresarial en
temas econdmicos, financieros, de negocios y de gestion publica, con presencia local
permanente o alianzas estratégicas en la region andina y experiencia con empresas en
diversos paises del mundo. A su vez, le permite ofrecer a los inversionistas la posibilidad
de explorar, a través de este socio comercial, el mercado peruano, que ha venido
adquiriendo mayor relevancia como destino atractivo para los inversionistas nacionales.

El Segundo Solicitante sefiala que en relacién a la asesoria de inversiones a privados,
determina y revisa periédicamente politicas de inversion, analiza la coyuntura econémica
y de los mercados, supervisa las contrapartes y corredoras de bolsa y elabora informes
de rentabilidad y patrimonio para la cartera consolidada. El Segundo Solicitante sostiene
que en relacion a la administracion de portafolios, ésta incluye el e estudio de
instrumentos de inversion especificos como fondos mutuos, acciones, bonos y otros.
Ademas, la ejecucién de politica de inversiones y adecuaciones tacticas de la cartera,
administracién del dia a dia y elaboracion de informes de inversion y patrimonio de las
carteras administradas.

ECONSULT S.A., en la asesoria de inversion, abarca tres servicios perfectamente
separables; custodia de instrumentos, ejecucion de transacciones (corretaje) y la asesoria
propiamente tal (decisiones de inversién). En este sentido, se eliminan los conflictos de
intereses generados en la oferta de los paquetes que incluyen los tres servicios en un
s6lo contrato, practica comun en las instituciones tradicionales (bancos y sociedades
financieras), sin que el costo total del servicio sea mayor que el ofrecido por otras
instituciones. A su vez, no reciben ingreso alguno extra de ninguna fuente por concepto
de la administracion de los portafolios de sus clientes, asegurando asi su plena libertad
para comprar los mejores instrumentos de inversion a los mejores precios.

El Segundo Solicitante afade que en relacibn a las asesorias de inversion a
institucionales, lo realiza en conjunto con Fidelity Investments, que inici6é sus operaciones



en Boston en 1946, convirtiéndose, en mas de 60 anos de existencia, en una de las
Administradoras de Fondos Mutuos mas grandes de Estados Unidos y una de las
mayores proveedoras de Servicios Financieros en el mundo.

En 1996, ECONSULT S.A. inicia su relacion con Fidelity Investments, estableciendo un
contrato de exclusividad para la distribucién en Chile de sus fondos. Este convenio se ha
extendido a nuevos clientes y productos, y le entrega a los clientes institucionales
chilenos las ventajas derivadas de la oferta y experiencia de Fidelity en el mundo, en
combinacion con la presencia y experiencia de ECONSULT en el mercado local. Ademas,
ECONSULT S.A. cuenta con la representacion exclusiva de los Fondos Fidelity en Peru
desde el afo 2006.

El Segundo Solicitante sostiene que las ventajas de invertir con Fidelity son mdltiples, ya
que es una de las mayores administradoras de Fondos Mutuos en el mundo, con mas de
US$1 trillon en activos administrados. Ofrece una amplia gama de Fondos Mutuos y
servicios financieros. Cuenta con alrededor de 17 millones de clientes en todo el mundo y
con més de 50 afios de experiencia en inversion de fondos de terceros. Es una compariia
independiente, completamente dedicada al manejo de inversiones. Tiene un excelente
equipo de analistas y porfolio de managers con probado éxito en el retorno de los fondos.

ECONSULT S.A. agrega respecto a la administradora de fondos de inversion, que la
finalidad es apoyar a emprendedores de primer nivel que requieren potenciar su negocio
a través de la capitalizacion de su empresa. No so6lo se busca financiar a estas empresas
en crecimiento, sino también entregar apoyo financiero, comercial y de gestién. Los
fondos de inversién de Econsult Administradora invierten en empresas cerradas, de
tamano mediano, localizadas en Chile, que cuentan con atractivos proyectos de inversion
o de reingenieria. Invierte un monto minimo de US $500.000 y un maximo de US
$7.000.000 por empresa. En caso de requerimientos mayores, Econsult puede co-invertir
con otros inversionistas en proyectos de incluso mas de US $20.000.000. Ademas, en
casos excepcionales, Econsult Administradora también invierte en proyectos (sin historia
de ventas), requiriendo una amplia experiencia del emprendedor en el rubro. Buscando
excelencia en ejecucion mas que buenas ideas, Econsult Administradora no invierte en
proyectos de alta tecnologia que no tengan historial de ventas como lo son PCBOOK y
SERGO.

ECONSULT S.A. reitera que se ha preocupado de registrar la marca comercial que
identifica a los servicios que ofrece, en donde se da origen a la marca
“ECONSULTANT”, expresion que por lo demas corresponde a su razén social, la cual se
encuentra integramente contenida en el dominio en litigio. En efecto, cualquier persona
que se enfrente o escuche el nombre e-consultant.cl, lo asociara y relacionara de
manera automatica y sin mediar duda alguna con esta empresa y su actividad, mas aun
cuando se trata de este nombre de dominio, en donde el elemento destacado es la
expresion inicial “econsult” y el s6lo hecho que el Primer Solicitante haya adicionado al
final las letras “ant”, no permitira a los consumidores diferenciar que los servicios que se
ofreceran en dicha pagina no cuentan con la garantia del Segundo Solicitante.

ECONSULT S.A. reitera que es una destacada empresa que opera en Chile desde el ano
1985, que desarrolla diversos servicios a través de su marca “ECONSULT”, la que goza



de fama y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razén por la cual merece
una adecuada proteccién de su nombre y de su imagen corporativa y por tanto, es de
toda justicia que el nombre de dominio e-consultant.cl le sea asignado.

ECONSULT S.A. indica que como consecuencia del prestigio que ha logrado, el Primer
Solicitante sélo quiere aprovecharse de la familia de marcas registradas por él y ha
solicitado el dominio de autos con el Unico objeto de usufructuar de él, sin un mayor costo
gue la suma de $ 20.170 pagada a NIC. A su vez, el Primer Solicitante no asistié a la
audiencia de mediacién que se llevé a cabo ante NIC Chile con fecha 2 de agosto de
2010, como tampoco asistio a la audiencia de fijacion de normas de procedimiento, lo que
demuestra una total falta de interés en el nombre de dominio en litigio. Asi, le parece del
todo injusto que el dominio de autos se asigne a un tercero, en circunstancias que el
Unico creador de la marca “E-CONSULT” ha sido él, a través de la cual ofrece sus
servicios, siendo el nombre de dominio en litigio sélo una derivacion de la marca y
nombre de dominio del Segundo Solicitante.

ECONSULT S.A. hace presente que ha invertido grandes sumas de dinero y recursos
humanos para registrar y dar a conocer su marca comercial a los consumidores en el
area financiera. Agrega, que si bien los nombres de dominio son de una naturaleza
juridica diversa a una marca comercial, existe una realidad practica y concreta, cual es
que hoy en dia la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e
identificador de productos y/o servicios, razén por la cual el objetivo de su demanda es
lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y
notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los
consumidores, y que el publico consumidor pueda identificar en Internet a ECONSULT
S.A. con sus marcas comerciales y nombre de dominio inscrito.

ECONSULT S.A. indica que tiene los siguientes registros marcarios:

e “ECONSULT”, Registro N° 881.145 para distinguir “asesorias, estudio y analisis
econdmicos, contables, de administracion de negocios” de la clase 35,
“asesorias, estudios y analisis financieros, de administracion (de capitales)
clasificaciones de riesgos financieros econémicos” de la clase 36 y “cursos de
capacitacion y seminarios en materias econémicas, financieras, contables y de
administracién” de la clase 41.

e “ECONSULT RS CAPITAL”, Registro N° 870.299 para distinguir “publicidad;
gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina;
servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es
la ayuda en la explotacion o la direccion de una empresa comercial, o la ayuda en
la direccion de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o
comercial” de la clase 35, “seguros; negocios financieros; negocios monetarios,
negocios inmobiliarios; servicios de todos los institutos bancarios o instituciones
en relacion con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de
compensacion; servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como
asociaciones cooperativas de crédito, companias financieras individuales,



prestamistas” de la clase 36.

Adicionalmente, ECONSULT S.A. acredita ser asignatario de los nombres de dominio e-
consult.cl y econsult.cl.

El Segundo Solicitante indica que el inciso primero del articulo 10 del Reglamento,
establece: “Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicara
dentro del plazo mas breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres
dias habiles, en una lista de solicitudes en tramite. Dicha solicitud se mantendra en esta
lista por el plazo de 30 dia corridos a contar de la publicacion, objeto de que eventuales
interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus
propias solicitudes para ese nombre de dominio.” Es decir, faculta a cualquier interesado
cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente
ser resuelto por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren
un avenimiento, o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera,
corresponde a un Segundo Solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes
competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el articulo 14 del mismo Reglamento sefala, entre otras cosas, que sera
responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las
normas legales vigentes en el territorio de la Republica “y que no vulnere derechos de
terceros”. ECONSULT S.A. y sus empresas asociadas, poseen respecto de las marcas
descritas con anterioridad un “derecho de propiedad” adquiridos con anterioridad, el cual
se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2° de la Ley
19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacion al articulo 19 N° 25 de la Constitucion
Politica de la Republica. El articulo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que
“cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los derechos
de la propiedad industrial que garantiza la Constitucion Politica, debiendo obtener
previamente el titulo de proteccion correspondiente de acuerdo con las disposiciones de
esta ley’. Por su parte, el inciso 3° del articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica
prescribe: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencion,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnologicos u otras creaciones analogas, por el
tiempo que establezca la ley.”

ECONSULT S.A., de acuerdo a las normas establecidas en la Ley 19.039, ha adquirido
legitimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas, cuyo comun denominador es
“ECONSULT”, que le da la debida notoriedad y distintividad. El considera que no resulta
legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio e-
consultant.cl, donde precisamente el elemento central y destacado esta formado por el
vocablo inicial “E-CONSULTant”, que constituye el identificador de el Segundo Solicitante,
que a su vez corresponde a su razén social.

El Segundo Solicitante argumenta que el hecho que don RENATO MANUEL SUKNO
ROJAS haya adicionado al final las letras “ant” no puede considerarse como un elemento
diferenciador, puesto que estas 3 letras no hacen diferencia alguna frente a



“ECONSULT”, como elemento principal y destacado del nombre de dominio, razén por la
cual el identificador en la red e-consultant.cl, debe ser asignado a él.

El Segundo Solicitante alude a lo establecido en los numeros 20 y siguientes del
Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones de Dominio”, nimeros que avalan desde
todo punto de vista lo sefialado en su presentacién. Indica el Segundo Solicitante que si
bien no se esta frente a una revocacion, en ellos se establecen los verdaderos principios
a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripcion de un nombre de
dominio, constituyendo una pauta a seguir en la materia.

El Segundo Solicitante hace mencion a lo ha sefalado por la Comisién Preventiva Central
al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromarmoles S.A.: “La funcion
natural de un nombre de dominio es la de una direccion electronica que permite a los
usuarios de Internet localizar terminales informaticas (ordenadores) conectadas a la red,
de manera simple y rapida. Sin embargo, dado que son faciles de recordar e identificar,
muchas veces cumplen también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual,
pasando asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o
personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la
empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.”

El Segundo Solicitante hace presente que ha hecho de “ECONSULT” una marca de
prestigio, por lo tanto, considera que cualquier consumidor que se enfrente al nombre de
dominio e-consultant.cl, sin duda lo relacionara y asociara inmediatamente con los
servicios que ofrece ECONSULT S.A. Adicionalmente, de asignarse el nombre de
dominio en disputa al Primer Solicitante, se producira una dilucién de sus reconocidas
marcas y se inducira a error a los consumidores, quienes incluso podran asociar la marca
del Segundo Solicitante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecera
servicios que no contaran con su prestigio. Esto cobra relevancia al estar frente a una
contraparte inescrupulosa que intentara distraer la atencion de los consumidores,
ofreciendo servicios idénticos a los de él, al operar también en el area financiera.
ECONSULT S.A. no tiene duda de que don RENATO MANUEL SUKNO ROJAS, al
momento de presentar la solicitud del nombre de dominio e-consultant.cl, estaba en
pleno conocimiento de su existencia y de la fama y notoriedad de sus marcas.

ECONSULT S.A. indica que es un hecho conocido y aceptado que existe una intima
relacion entre una marca comercial y un nombre de dominio. En este sentido, el Segundo
Solicitante reitera que es titular de registros marcarios que contienen como elemento
destacado la expresion “ECONSULT”, las cuales han sido debidamente registrados ante
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Adicionalmente, tiene inscrito los nombres de
dominio e-consult.cl y econsult.cl, que a su vez contienen como elemento principal y
destacado la expresion “ECONSULT”. Por tanto, de asignarse el nombre de dominio al
Primer Solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos
por él, como titular legitimo de las marcas comerciales mencionadas y nombre de
dominio, como también a su trayectoria en el mercado y, en segundo lugar, inductivo a
error y confusion entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de
los servicios de ECONSULT S.A. que a través del eventual sitio Web e-consultant.cl
fueran promocionados.



El Segundo Solicitante concluye que ha quedado demostrado que ECONSULT S.A.
posee argumentos mas que suficientes como para estimar que su posicion no da pie para
andlisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminacion
de la primera solicitud efectuada por don RENATO SUKNO ROJAS vy, en definitiva, la
asignacion del nombre de dominio en conflicto ECONSULT S.A.;

7. Que con fecha 28 de octubre de 2010, dofia CAROLINA MORA ALLENDE, en
representacion del Segundo Solicitante, ECONSULT S.A., acompana documentos
probatorios, que senala dan cuenta de su fama y notoriedad, a saber:

a) Compact disc “ECONSULT NUESTROS PRIMEROS VEINTE ANOS”;
b) Mini compact disc de ECONSULT;
c) Factura N° 00496 RUT 96.079.000-6 emitida por Economistas Consultores S.A.;

d) Factura N° 02609 RUT 78.101.730-2 emitida por Economistas Consultores Econsult
Ltda.;

e) Muestra a colores de publicidad de ECONSULT Desempefio Empresarial Chileno
2007;

f) Revista QUEPASA edicién especial, Ejecutivos Top Eva 2009 Ranking Empresas,
en donde aparece el logo del Segundo Solicitante en la portada y una entrevista
otorgada por José Ramén Valente de las paginas 4 y 5 y una entrevista otorgada
por Hernan Cheyre en la pagina;

g) Revista a colores de Econsult Desempefio Empresarial Chileno 2008 de abril 2009;

h) Revista a colores de Econsult Desempeno Empresarial Chileno 2007 de abril 2008;

i) Folleto a colores de Investment Course |V, septiembre 2009 auspiciado por el
Segundo Solicitante;

j) Folleto a colores de Apertura de Cuentas Fidelity Investment, auspiciado por el
Segundo Solicitante;

k) Sobre en donde aparece el logo de ECONSULT;
[) Carpeta azul en donde aparece el logo de ECONSULT;
m) Sobre en donde aparece el logo de ECONSULT.
8. Que con fecha 4 de marzo de 2011, se proveen los escritos de fecha 26 de octubre de

2011 y 28 de octubre de dofia CAROLINA MORA ALLENDE, en representacion del
Segundo Solicitante, ECONSULT S.A., dandose traslado de los mismos a don RENATO



9.

MANUEL SUKNO ROJAS;

Que con fecha 18 de marzo de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion que
es notificada a las partes por correo electronico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje contenido en la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile sefala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30 dias
corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en
tramite de la pagina 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;

Que en el presente juicio arbitral, dnicamente el Segundo Solicitante, ECONSULT S.A., ha
invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante, don RENATO MANUEL SUKNO ROJAS, no ha hecho valer
argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
cuestion;

Que, en cambio, el Segundo Solicitante acompané documentos probatorios en estos autos,
que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que ECONSULT S.A. posee legitimos
derechos sobre la marca “ECONSULT”, encontrandose registrada bajo el N°881.145 para
distinguir “asesorias, estudio y andlisis econdmicos, contables, de administraciéon de
negocios” de la clase 35, “asesorias, estudios y analisis financieros, de administracion (de
capitales) clasificaciones de riesgos financieros econémicos” de la clase 36 y “cursos de
capacitacion y seminarios en materias econdmicas, financieras, contables y de
administracién” de la clase 41. Asimismo, es titular de la marca comercial “ECONSULT RS
CAPITAL”, Registro N° 870.299 para distinguir “publicidad; gestion de negocios
comerciales; administracion  comercial; trabajos de oficina; servicios prestados por
personas o0 por organizaciones cuya finalidad principal es la ayuda en la explotacion o la
direccién de una empresa comercial, o la ayuda en la direccién de los negocios o funciones
comerciales de una empresa industrial o comercial” de la clase 35, “seguros; negocios
financieros; negocios monetarios, negocios inmobiliarios; servicios de todos los institutos
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11.

12.

13.

14.

bancarios o instituciones en relacién con ellos, tales como agencias de cambio o servicios
de compensacion; servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como
asociaciones cooperativas de crédito, compafnias financieras individuales, prestamistas” de
la clase 36;

Que el Segundo Solicitante ha acreditado, ademas, ser asignatario de los nombres de
dominio los nombres de dominio e-consult.cl y econsult.cl;

Que a través de la restante documentacion acomparnada por el Segundo Solicitante, éste
ha acreditado fehacientemente que la marca “ECONSULT” es efectivamente usada en el
mercado chileno, en particular en relacién a las “asesorias, estudios y andlisis financieros,
de administracion (de capitales) clasificaciones de riesgos financieros econémicos” de la
clase 35;

Que, por consiguiente, ECONSULT S.A. ha acreditado no solamente ser el titular de la marca
comercial “ECONSULT?”, idéntica al nombre de dominio en conflicto, sino que se ha probado
un uso efectivo de la misma en el mercado nacional;

Que el nombre de dominio en conflicto incluye en forma integra la marca comercial
“ECONSULT” de propiedad del Segundo Solicitante, diferenciandose el dominio de autos
con dicha marca Unicamente en la inclusion de un guién entre la primera letra “E” y la
palabra “CONSULTANT” y, ademas, en la adicién de las letras “ANT” al final de la palabra
“CONSULT”;

Que la palabra “CONSULTANT” es una palabra del idioma inglés que puede ser traducida
como “consultor” o “asesor”. Al respecto, cabe hacer presente que el negocio del Segundo
Solicitante es precisamente el de otorgar asesorias en la administracion de negocios, en
asuntos financieros y en la administracién de capitales, de tal forma que ECONSULT S.A.
puede ser definido como un “consultor” o, en inglés, “consultant”;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos 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;

Que por el mero hecho de que don RENATO MANUEL SUKNO ROJAS haya solicitado
primero el nombre de dominio e-consultant.cl no es suficiente ya que, a lo menos, éste
debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentacion
alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legitimo interés
alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ECONSULT S.A., asi como
la falta de ellos por parte de don RENATO MANUEL SUKNO ROJAS, es que este arbitro
ha llegado a la conclusién de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al
dominio solicitado.
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SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio e-consultant.cl al Segundo Solicitante, ECONSULT S.A., RUT
N 96.079.000-6.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan esta
sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofa Yuli Alvial Aqueveque, quienes

firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 3 de mayo de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Yuli Alvial Aqueveque
RUT 16.007.715-8 RUT 9.165.677-9
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