JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 1ro. de Diciembre de 2008.

Juicio arbitral econsul.cl
Rol 56 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 09615 de Nic Chile, de fecha 14 de Octubre de 2008, se
designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el
referido nombre de dominio econsul.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo fielmente,
se citd6 a las partes a una audiencia de conciliacion y/o fijacién de
procedimiento, a celebrarse el dia 29 de Octubre de 2008, a las 11:00 horas,
en el despacho de esta Juez Arbitro, notificAndoseles la misma por carta
certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 29 de Octubre de 2008, a la hora fijada se llevo a efecto la
audiencia, con la asistencia de don CARLOS ALBERTO ROJAS ESPINOZA, el
primer solicitante; con la asistencia también de dofia Carolina Saez Tapia,
egresada de derecho, con poder delegado del abogado don MATIAS
SOMARRIVA LABRA, por el segundo solicitante, WHIRPOOL S.A., vy el
arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacidn,
se fijé el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta,
dandose por notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan soélo el segundo solicitante allegd al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y
atendido el mérito de autos, con fecha 28 de Nov. de 2008, se citd a las partes
para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1°. Que con fecha 12 de Nov. de 2008, don Matias Somarriva Labra,
abogado, en representacion de WHIRPOOL S.A., como segundo solicitante y
demandante, interpuso demanda arbitral de asignacién de nombre de dominio,
escrito en el cual expuso sus argumentos para obtener que le sea otorgado el
dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:

1. Que el origen de la marca WHIRLPOOL comienza en el afio 1911,
cuando una empresa familiar ubicada en una pequefa ciudad a orillas del lago
Michigan (USA) fundd Upton Machina Co., fabricante de maquinas lavadoras. A
partir de 1950 paso a llamarse “WHIRLPOOL CORPORATION” y desde entonces
comenzd 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. Whirlpool asume en 1998 el control directo de Ia
comercializacion de los productos en el mercado chileno a través de la
empresa Whirlpool Center Ltda. Cuenta con mas de 60 colaboradores directos
e indirectos en Chile, con una red de 55 servicios técnicos autorizados, y
atencion a clientes a través de la linea 800, ofreciendo a sus consumidores
una amplia gama de productos con la mas alta tecnologia americana a través
de las principales tiendas de nuestro pais.
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2. La marca CONSUL tiene sus origenes en la década de los ‘40 en
Brasil y desde ese entonces comenzd a crecer mediante la incorporacion de
nuevas tecnologias. A partir de 1956 CONSUL produjo una serie de
refrigeradores Eléctricos. Como resultado, la produccion crecié fuertemente,
llegando a tener en la decada del ‘60, una capacidad de produccién de 30 mil
refrigeradores por afio. Muy pronto, CONSUL pasd 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 lanzd su primer modelo de aire acondicionado.

3. En 1976, CONSUL fue integramente adquirida por Brastemp,
empresa controlada por el grupo Brasmotor y Whirlpool Corporation. A partir
de ese momento, la marca incorporé varias lineas de productos a su
portafolio, secadoras, freezers verticales y horizontales, cocinas y lavadoras. A
partir de la década del ‘80, CONSUL comenzd a ser comercializada en Chile a
través de distribuidores hasta que en 1998 Whirlpool toma el control de la
comercializacién de sus productos en nuestro pais. Al inicio del nuevo siglo,
CONSUL celebr6é 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.

4. Que su mandante es titular de los siguientes hombres de dominio en
Internet:

+ ABOCONSUL.CL
+ AUDICONSUL.CLCONSULGLOBAL.CL

Los nombres de dominio sefialados se estructuran sobre la marca del
mandante, CONSUL, la cual corresponde al elemento principal sobre el cual se
estructura el dominio de autos. Sumado a lo anterior, el representante de
WHIRLPOOL S/A en Chile, Whirlpool Chile Limitada, ha solicitado los siguientes
nombres de dominio, con la finalidad de entregar informacién respecto de los
productos que distribuyen, a saber:

« CONSUL.CL
»  WHIRLPOOL.CL

5. Que su representada cuenta con la titularidad de la marca CONSUL
ante el Departamento de Propiedad Industrial:

+ Registro N° 533.719, “"CONSUL"”, denominativa, para distinguir

productos en clases 7 y 11.

6.- Que su mandante es titular de la marca "CONSUL" para proteger la
linea de productos que elabora y comercializa en diversos paises y, junto a ello
se ha preocupado de registrar nombres de dominio en los cuales difunde
informaciéon relacionada con su marca. Como se puede apreciar de su sola
comparacion, el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a la marca
comercial y nombre de dominio de su mandante:

. CONSUL (marca de mi mandante)

« ECONSUL.CL (nombre de dominio en disputa)

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

Como se puede aprecia, la marca registrada de titularidad de su
mandante se encuentra contenida INTEGRAMENTE en el hombre de dominio
en disputa, por lo que es inevitable concluir que la contraria simplemente se
ha limitado a tomar la expresién que identifica al mandante y que se
encuentra debidamente registrada ante el DPI y NIC Chile, incorporando la
letra “E” al inicio, lo cual bajo ningln punto de vista puede ser considerado
como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, menos aun
considerando que en el lenguaje popular la anteposicion de la letra “E” al inicio
se relaciona con Electronico, vg. “Email” significa correo Electronico. Esta
caracteristica no es menor pues los productos protegidos por el mandante son
de naturaleza electronica.

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 2

Fono: (56 2) 671 8174 —(0) 8 230 4978



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Asimismo, se debe considerar que clara y légicamente, los usuarios de
Internet al enfrentarse al dominio ECONSUL.CL pensaran que éste
corresponde a Whirpool S.A. o cuenta con la autorizacion de WHIRLPOOL S/A,
lo cual no es asi y causara un grave perjuicio a mi mandante.

7. Luego de referirse a la descripcion de los nombres de dominio y
su importancia, indicd el solicitante los criterios aplicables para resolver los
conflictos de asignacion de nombres de dominio, entre otros,

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio, y las normas legales aplicables, y en especial la mencidn
a ICANN, la OMPI vy lo estatuido por el NIC - CHILE

B) Criterio de la Creacién Intelectual del Signo Pedido.

)] Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

D) Convenio de Paris.

E) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo.
F) Criterio de la Identidad vy el

G) Uso efectivo en Internet

2°. Que el segundo solicitante adjuntd la siguiente prueba documental, no
objetada por la contraria:

1.Copia del certificado de registro marcario individualizado en el N° 3 de esta
presentacion.

2. Copias del documento de en que se da cuenta de la titularidad de mi
mandante respecto de los nhombres de dominio sefialados en el N° 2 de
esta presentacion.

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

4, Copia de la busqueda de la expresion CONSUL en el famoso buscador
www.google.cl

5. Copias del sitio web www.whirlpool.com

3°, Que el primer solicitante no allegé sus argumentos ni adjuntd prueba
alguna a este proceso, tal como consta en autos y se certificé con fecha 30 de
Junio de 2008.

4°, Que, con fecha 28 de Noviembre de 2008, este tribunal cité a las partes a
oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en relacion al presente litigio, y de acuerdo al mérito de los
antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto
de autos se centra en determinar cudl de las dos partes en conflicto posee el
mejor derecho, en cuanto a la asignacién del nombre de dominio en disputa,
econsul.cl

SEGUNDO: Que don CARLOS ALBERTO ROJAS ESPINOZA es el primer
solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual le ampara el principio
“first come, first served”, o principio del primer solicitante, el cual nos sefala
que el nombre de dominio en disputa debe ser asignado a quien primero
solicitd su inscripcidon. Sin embargo, este principio no es de aplicacion erga
omnes, sino que debe aplicarse Unica y exclusivamente cuando del mérito del
proceso no fluyan otros antecedentes que formen convicciéon de que existen
antecedentes de hecho o de derecho que a su vez formen un “mejor derecho”
para otro solicitante del mismo dominio, es decir, es un principio de ultima
ratio.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, y segun se certificé en el
proceso, el primer solicitante comparecidé a la primera audiencia, pero no
allegd al proceso prueba alguna que permita al Tribunal informarse sobre sus
pretensiones respecto al nombre de dominio en disputa, por lo cual se estima
que no posee mas elementos de conviccion que el enunciado en el
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considerando anterior, y deja expresa constancia que su inactividad procesal
es un elemento a tener en consideracion para la resolucién del presente
conflicto.

CUARTO: Que el segundo solicitante y demandante de autos, WHIRPOOL
S.A., para efectos de acreditar un legitimo derecho respecto al nombre de
dominio en disputa econsul.cl, ha acreditado entre otros ser el titular de
diversos nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la expresion
“consul” que distingue tanto a la empresa como a sus productos, con
presencia indiscutida en el mercado nacional. Sefiala ademas que a esta
expresion, tan solo se le ha antepueso la letra “e”, con lo cual no se cumpliria
el requisito de originalidad necesarios para que dicha expresion se distinga de
las marcas comerciales y nombres de dominio del segundo solicitante, con lo
cual existird una evidente confusion entre el publico consumidor, toda vez que
al ingresar al portal asociado al nombre de dominio en disputa, lo hara
esperando encontrar los productos y servicios del segundo solicitante.

QUINTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante ha actuado de
mala fe, al intentar inscribir para si el nombre de dominio en disputa
econsul.cl, toda vez que es evidente que la sola adicion de letra “e” del
elemento central de los nombres de dominio y marcas comerciales del
segundo solicitante, CONSUL anteponiendo la vocal “E” , no constituye un
elemento diferenciador entre ambos vocablos, por lo cual este Tribunal
considera que se ha intentado inscribir un signo que es engafiosamente similar
a los del segundo solicitante, con lo cual existe el riesgo cierto de error y
confusién ente los consumidores, toda vez que a la luz de lo expuesto, de
asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, los usuarios al ingresar a
dicho portal lo haran creyendo encontrar los bienes y servicios ofertados por el
segundo solicitante, lo cual a todas luces sera errado. Cabe sefialar ademas
gue la inactividad procesal del primer solicitante no hace mas que crear la
conviccién en este Tribunal que no posee elemento alguno que indique que el
primer solicitante querria darle un uso distinto al nombre de dominio en
disputa, con lo cual no se puede sino acoger lo planteado por el segundo
solicitante en relacion al particular.

SEXTO: Que este Tribunal estima, ademas, que el primer solicitante no podia
sino conocer la fama y notoriedad de los productos y servicios ofertados por el
segundo solicitante, toda vez que la palabra CONSUL es indicativa tanto de la
empresa, como de sus productos, la cual posee amplia presencia en el
mercado nacional. Que por estos motivos, este Tribunal estima que el primer
solicitante no posee interés legitimo en torno a la expresién antedicha, y en
cambio el segundo solicitante si posee derechos adquiridos en cuando a dicha
expresion, por lo cual no cabe sino desprender que es a éste a quien debe ser
asignado el nombre de dominio en disputa, econsul.cl

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este Tribunal estima que el segundo
solicitante al poseer registros marcarios que contienen la expresién CONSUL y
teniendo en consideracién lo anteriormente expuesto, se estimarda como
fundamento central por este juez arbitro para acoger la demanda de oposicidon
intentada, lo cual se desprende de los antecedentes hechos valer ante este
Tribunal Arbitral, los cuales en conjunto obran como antecedentes de un mejor
derecho a su favor. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho,
puesto que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese econsul.cl,
creerd que esta ingresando al portal donde se ofertan los productos del
segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez arbitro ha
llegado a la conviccion de que existe por parte del segundo solicitante un
mejor derecho sobre el hombre de dominio econsul.cl, a saber, el dominio en
disputa.

OCTAVO: Que este Tribunal estima ademas, que en el caso en particular el
principio conocido como Principio del Primer Solicitante, o “first come, first
served”, deberd ceder ante los antecedentes y probanzas aportadas por el
segundo solicitante, puesto que del examen exhaustivo de éstas se aprecia
que existe un mejor derecho a favor de éste, motivo por el cual dicho principio
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deberd ceder. En el particular, prima en opinién de este Juez Arbitro el criterio
de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio que se
encuentra recogido por la Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)
desarrollada por ICANN, organismo rector en la materia, documento que
reconoce la aplicacion del principio antes sefialado, el cual ademas ha sido
recogido en el seno de la OMPI, y en Ultimo término, por la Reglamentacion de
Nic Chile, vigente en esta materia.

NOVENO: Que este juez arbitro actla en su calidad de Arbitro Arbitrador, en
el sentido que debe resolver el presente conflicto segin lo que la prudencia y
la equidad le sefalen, ademas de las normas que hayan sido aprobadas por
las partes que son la base de este procedimiento. Que es justamente sobre
estos principios sobre los que se ha valorado todos y cada uno de los
antecedentes hechos valer ante este Tribunal Arbitral, con lo cual se ha
formado la conviccidon absoluta de que es al segundo solicitante a quien debe
ser asignado el nombre de dominio en disputa, econsul.cl, conviccion que
emana de la ponderacion de todos los antecedentes y probanzas hechos valer
en juicio, y teniendo en especial consideracion la inactividad procesal del
primer solicitante y demandado de autos.

DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacién
del nombre de dominio econsul.cl al segundo solicitante no vulnera derechos
de ninguna especie.

UNDECIMO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos
636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°,
del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposicidn interpuesta, y por ende asignar el nombre de
dominio econsul.cl al segundo solicitante, esto es, WHIRPOOL S.A.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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