Ruperto Pinochet Olave
Juez drbitro
Sistema de resolucion de controversias
Nic Chile

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil trece
VISTO,

Por oficio 17931, de fecha 14 de mayo de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio <econsultnet.cl>.

El suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo fielmente y en el
menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante ANDRES FELIPE PALACIOS
OLIVA, RUT: 08.821.348-3, Direccion Postal: Martin de Zamora 5595, Las Condes, Santiago y como segundo
solicitante ECONOMISTAS CONSULTORES S. A., RUT 96.079.000-6, representados por Johansson y Langlois
Limitada, domiciliados en San Pio X, 2640 oficina 1101, Providencia, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 14 de mayo de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se cité a
las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia jueves 23 de mayo de 2013, a las
13.10 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio
en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 23 de mayo de 2013, se llevé a cabo la referida audiencia con la presencia de don Flavio Belair, en
representacion del segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer solicitante, no
habiendo, en consecuencia conciliacion, fijandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 12, con fecha 28 de mayo del 2013, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia martes 11 de junio de
2013.

A fojas 13, con fecha 11 de junio de 2013, don Flavio Belair, abogado, por el segundo solicitante, presenté al
Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, su parte es una famosa empresa consultora nacional dedicada a la asesoria econdmica y financiera y
gestion de inversiones, a través de su marca Econsult, que corresponde a su razon social Econsult S.A., con
24 afios de existencia y mas de 400 clientes en Chile y extranjero, con 5 unidades de negocios y mas de 20
profesionales asesores en areas corporativas, finanzas, inversiones privadas e institucionales y fondos, con
diferentes alianza estratégicas de mercado en Chile y extranjero en especial el Peru;

b) Que, presenta enormes ventajas por sus areas y profesionales a cargo en Chile y extranjero, por lo que
registré la marca econsult, contenida en el dominio solicitado, con el agregado de net, que no otorga
distintividad alguna por ser genérico para nombres de dominio.El domino .net es manejado por la compaiiia
VeriSign. Y .net fue uno de los dominios originales (si bien no se menciona en el RFC 920), fue creado en
enero de 1985. Originalmente se orientd su uso a entidades de manejo de redes, tales como proveedores de
Internet. Actualmente no existen requisitos particulares para registrar un dominio .net. Por lo tanto, aun
cuando es popular entre operadores de redes, normalmente es tratado como un "segundo" .com;

c) Que, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre “econsultnet.cl”, lo asociard y relacionara de
manera automadtica y sin mediar duda alguna con su mandante y su actividad, por tratarse de una destacada
empresa que opera en Chile desde el afio 1985. El primer solicitante no ha ido a las audiencias, lo que
importa indicios de falta de interés y su parte ha invertido grandes sumas para proteger su marca;

d) Que, los “nombres de dominio”, pese a que no obstante se trata 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
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fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razén por la cual busca
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 su mandante con sus marcas comerciales y nombre de dominio inscrito;

e) Que, posee las marcas econsult y econsult rs capital, registro 881145, 870299, clases 35, 36 y 41, y en los
fallos econsultant. Cl y econsultora.cl, ha sido favorecido;

f) 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 dia 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 publicacién, objeto de que eventuales interesados tomen
conocimiento vy, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de
dominio”. 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
resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, 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, a acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa;

g) Que, el articulo 14 del mismo Reglamento sefiala, 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 singularizadas a lo largo de este escrito, 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 N° 19.039
sobre Propiedad Industrial, en relacion al articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica;

h) Que, el articulo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que “cualquier persona natural o juridica,
nacional o extranjera, podrd 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 Constitucion Politica prescribe:
“Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencion, “marcas comerciales”,
modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ley” .El comdn
denominador de la marcas lo constituye “ECONSULT”, que son los elementos que le otorgan a sus marcas la
debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial. En otras palabras, de no
mediar en los signos de su mandante el vocablo “ECONSULT”, no habria registros marcarios de su propiedad,
el hecho que el primer solicitante haya adicionado al final las letras “net” no puede considerarse como un
elemento diferenciador por su evidente caracter genérico y de uso comun;

i)Que, los niumeros 20 y siguientes del Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones de Dominio”, avalan
desde todo punto de vista lo sefialado, si bien no estamos frente a una revocacion, en ellos, se establecen
los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripcidn de un nombre de
dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia;

j) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompania, con citacién:

1. Copia de los registros de las marcas comerciales de sus mandantes y de sus empresas asociadas:
ECONSULT, registro N2 881.145 que distingue servicios de la clase 35, 36 y 41 y ECONSULT RS CAPITAL,
registro N2 870.299 que distingue servicios de la clase 35y 36.

2. Impresos obtenidos desde la pagina web de su mandante WWW.ECONSULT.CL, en donde se puede
apreciar diversos aspectos de su mandante.

3. Impreso obtenido del sitio web de Wikipedia con el significado de la expresion “net”.
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4. Copia de la sentencia emitida por el Juez Arbitro don Christian Ernst Suarez asignando el nombre de
dominio e-consultant.cl a su mandante.

5. Copia de la sentencia emitida por el Juez Arbitro don Felipe Bahamondez asignando el nombre de dominio
econsultora.cl a su mandante.

Con fecha 01 de julio de 2013, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacién de
nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por
acompanados, con citacién.

Con fecha 02 de julio del 2013, este Tribunal arbitral declard abierto el periodo de respuestas por el término
de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia martes 09 de julio de 2013, apercibiéndose al primer
solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 74, con fecha 13 de agosto de 2013, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este
Tribunal Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que
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.

SEGUNDO: Que la reglamentacién que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizacion por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacién se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportdé la carga y, como es obvio, a su no realizacién
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levanté la carga. Al tenor de lo sefialado, como
el juez no estd autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de
acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cual de las partes debe padecer las consecuencias
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondia. Resulta pacifico entre
nosotros que la distribucién de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir
de lo prescrito en el articulo 1698 del Codigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su
extincién al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit
probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirmay no al que lo niega). A
partir de la norma sefialada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor debera probar lo que sostiene y fundamenta su
pretension, mientras que el demandado debera probar lo que sostiene y fundamenta su oposicidon a la
pretension del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VELEZ. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que, no consta en autos la utilizacién que pretendera dar el primer solicitante al sitio, ni cdmo
afecta o afectaria esta denominacion los derechos del segundo.

78



Ruperto Pinochet Olave
Juez drbitro
Sistema de resolucion de controversias
Nic Chile

CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la
marca y expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, como
para presumir que no existira confusion con el publico al que pretende asistir uno u otro solicitante; maxime
cuando no consta en autos la utilizacion que pretendera dar el primer solicitante a su sitio, habida
consideracién del gran listado de dominios de marcas publicas y notorias que ha requerido el primero
solicitante, por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el publico pueda
confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio. Maxime
cuando el primer solicitante aparece como persona natural que no ha hecho indicacion alguna en su
solicitud, salvo indicar el comercio, como para presumir que no tendra relacion alguna con el rubro al que se
dedica el segundo.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a
la expresidon “econsult ”, se adjuntan registros de nombres de dominio muy similar al solicitado, lo que
constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. Fuera de esto, es un
hecho publico y notorio que la actividad del segundo solicitante se realiza en nuestro pais, conocida tanto en
Chile como en el extranjero y el agregado net, que hace alusiéon a justamente la red de internet,
evidentemente en estas circunstancias, fuera de tener otras acepciones, en este caso, no puede ser
considerado como un elemento suficientemente diferenciador. Ademads, el primer solicitante no ha
acreditado, de forma alguna que el rubro al que pretende acceder con el dominio que pretende, no coincide
de forma alguna con las clases registradas, es mas ha quedado acreditado su falta de interés en el dominio
en cuestion, al no comparecer al procedimiento, pese a estar debidamente emplazado. En consecuencia, el
segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica sus pretension, asi
ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional y de conocimiento en el rubro asesorias y
consultorias, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEXTO: Que, la utilizacién del término “econsult” por el segundo, para el desarrollo de su actividad, podria
ser considerado una creacién original del mismo, toda vez que la expresidn econsult esta inscrita por este en
diferentes clases y servicios, como ha verificado este Tribunal, de la documentaciéon acompafiada, la unidn
de este término junto a net, podria generar confusién en el publico consumidor de uno y otro solicitante,
maxime cuando no estd claro cudl serd el publico consumidor del primer solicitante, pues no acredité su
actividad, lo que justifica la aprehensidn del segundo solicitante, en relacion a sus marcas y posible desvio de
su clientela hacia un sitio que contenga informacion que le pueda generar confusidn, por lo conocido del
segundo solicitante y la amplia publicidad que lo rodea en nuestro pais, resulta poco probable que el primer
solicitante desconociera esta marca, por lo que con mayor razon resultaba indispensable que acreditara el
uso y giro que pretendia dar al sitio.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o
alegar los hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por
lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funciéon jurisdiccional. Prueba y
alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante, no ha formulado y tampoco han rendido en forma
alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mdnica: "“...el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en
contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”. En el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi
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como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los
elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Orgdnico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “econsultnet.cl”, al
segundo solicitante Economistas Consultores S.A., RUT: 96.079.000-6, sin costas, dada la inactividad
del primer solicitante.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electréonico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 17931- 2013

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-

Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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