En Santiago de Chile a 19 de julio de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO13580 de fecha 28 de febrero de 2011 me notificod de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “econsultora.cl”, designacion que acepté con fecha 4 de marzo de
2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Estrategia Consultores Limitada (Viviana de Lourdes Vidal
Guajardo), Rut 15.339.969-7, representada en autos por la abogado dofia Maria del
Rosario Letelier Vargas, con domicilio en esta ciudad, Evaristo Lillo 140 piso 8°
departamento 82 de la comuna de Las Condes, correo electronico ro.letelier@gmail.com;
2) Econsult S.A., Rut. 96.079.000-6, representada por Johansson y Langlois Limitada y
en autos por el abogado don Flavio Belair Santi, con domicilio en esta ciudad, San Pio X

2460 oficina 1101 de la comuna de Providencia, correo electronico cdoxrud@jl.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “econsultora.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 16 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia

arbitral con la asistencia de ambas partes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de Estrategia Consultores Limitada (Viviana de Lourdes Vidal
Guajardo).

Consta a fojas 56 de autos que Estrategia Consultores Limitada (Viviana de Lourdes
Vidal Guajardo) presentd planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto. Fundamenta que, si bien la pagina Web esta a nombre
de Viviana Lourdes Vidal Guajardo ella vendi6 el sitio a Franklin Ilabaca Quero,
representante legal de “Estrategia Consultores”. Agrega que se trata de una empresa
familiar, compuesta por profesionales de diversas areas especificas, tales como: Gestion
de Recursos Humanos, Gestion Legislativa, Gestion Productiva y Gestion Comercial,
cuyo objetivo es brindar una asesoria integral en la formacioén y funcionamiento de una
empresa, enfocado principalmente a la pequefia y mediana empresa. Sefiala que durante
todo el periodo del conflicto marcario, ajustandose a la ley y al principio de buena fe, no
ha iniciado actividad de publicidad, y s6lo ha realizado actividades de comercializacion
de su servicio a través de boletas de honorarios del representante legal. Ademads, sefiala
que su empresa difiere completamente de la finalidad y objeto del segundo solicitante,
“cuyo dmbito de accion es la asesoria econdmica, financiera, y la gestion de inversiones
a personas, empresas e instituciones”, es decir, su enfoque va dirigido hacia un mercado
netamente y especificamente financiero. Agrega que las empresas no se relacionan bajo
ningun aspecto en cuanto al giro comercial, objetivos, finalidad y mercado. Por otra
parte, fundamenta que la letra “E” no es registrable, tampoco constituye un signo

distintivo de la empresa ‘“econsult”’, y que tampoco existe ninguna caracteristica de



Econsult Ltda. ni de sus productos o servicios que desprendamos el vocablo “E” como
identificador de su actividad. Sefiala que su empresa utiliza el vocablo “E” en alusion a la
palabra “Estrategia Consultores” que es el nombre de la empresa. Ademas, sefiala que la
palabra “Consultora” que proviene del latin “consultus” significa (segin wilkipedia)
“asesoramiento”, es un grupo de profesionales que provee de consejo experto en un
dominio particular o area de experiencia. Agrega que esta definicion identifica claramente
la funcion de la empresa de su representada, que es el ambito de su actividad comercial,
no obstante, esta palabra no puede ser registrable segiin prescribe expresamente el
articulo 19 bis d, de la ley 19.039, su sentido y alcance es muy amplio para atribuirse el
dominio marcario. Agrega que en la web encontramos mas de un millon de sitios web que
la utilizan, por lo tanto, Econsult Ltda., no puede en lo absoluto, atribuirse el dominio de
esta expresion. Agrega que si bien la empresa Econsult Ltda. estd inscrita en el registro
marcario de la Enapi, este antecedente no debe ser considerado ni como Unico ni como
decisivo para resolver conflictos de dominio, sefiala que el criterio debe ser el fin
distintivo del nombre y que lo identifique con la actividad. Sefiala que “econsult” y
“econsultora” no son nombres idénticos, se leen y se pronuncian diferentes, es mas, se
refieren a actividades comerciales completamente distintas. La traduccion literal de
“consult” es “consultar”, cuyo sentido y alcance es distinto a la palabra “consultora”.
Fonéticamente no suenan idénticos ni similares, pues el vocablo “e” se pronuncia “i” en
ingles, por lo tanto, la pronunciacion “econsult” no es igual “econsultora”. El concepto
de empresa de la segunda solicitante es netamente comercial y financiero, dirigido a
grandes empresas e instituciones. La primera solicitante, se trata de una empresa familiar
enfocada a la formacién global de la pequefia y mediana empresa. EI ambito de
aplicacion de ambas es completamente diverso, lo que hace a su representada poseer un
uso legitimo del dominio web inscrito. Senala que “econsult” no es una marca
ampliamente posesionada en el mercado y que los usuarios se puedan identificar con ella.
No hay un factor de distincion, al buscar en google la palabra “econsultora”, encontramos

a lo menos diez paginas antes que el sitio web “econsult”. Otorgar el dominio al segundo



solicitante, sobre una expresion o sus derivados significa implicitamente otorgar
exclusividad sobre la expresion. Por otra parte, en relacion al derecho, cita el articulo 19
N° 21 de la Constitucion Politica de la Republica, ademas sefiala que su representada
tiene un mejor derecho porque tiene una conexidon con la palabra econsultora. Cita el
principio de buena fe, establecido en el Articulo 22 de la Reglamentacion de Nic Chile,
sefiala que no conocia a la empresa de la segunda solicitante al momento de inscribir, ya
que, estd no tiene una posesion notoria, ni reconocimiento, ni es identificable por su
nombre en el mercado. Cita el principio de First Come First Served, traducido como “el
que primero llega, es el primero en servirse”, favorece ampliamente a la primera
solicitante, pues es la contraria la que debe acreditar su mejor derecho para establecer una
excepcion. Finalmente para acreditar su mejor derecho, acompafa los siguientes
documentos: Copia de iniciacion de actividades a nombre de Franklin Ilabaca Quero,
emitida por el Servicio de Impuestos Internos; Copia de comunicaciones via e-mail entre
Viviana Lourdes Vidal Guajardo y Franklin Ilabaca Quero, cuyo objeto es demostrar la
buena fe en la eleccion del nombre inscrito; Copia de factura emitida por el Nic por la
venta de Sitio Web; Copia de Boleta de honorarios N° 5 a nombre de Sociedad
Educacional Esperanza Joven S.A, que dan cuenta del legitimo interés comercial; Copia
de Boleta de Honorarios N° 6 a nombre de Sociedad Educacional Esperanza Joven S.A.;
Copia de Boleta de Honorarios N° 7 a nombre de Sociedad Educacional Esperanza Joven
S.A.; Copia de Boleta de Honorarios N° 8 a nombre de Sociedad Educacional Esperanza
Joven S.A.; Copias de presupuestos de tarjeta de presentacion de la consultora.; Copia de

sitio web www.econsultora.com.; Copia de sitio web www.econsultora.com.ar.

[.5.2 Planteamientos de Econsult S.A. representada por Johansson & Langlois.

Consta a fojas 34 y siguientes que don Flavio Belair Santi en representacion de Econsult
S.A. (Economistas Consultores S.A.) present6 escrito fundamentando su mejor derecho
sobre el nombre de dominio de autos. Sefiala que su representada es titular de las marcas

que contienen el elemento principal y destacado de la solicitud de autos, esto es,



“Econsult”, como también, la similitud con su nombre o razén social. Agrega que su
representada es una empresa que abre sus puertas en 1985 para prestar asesoria y
consultoria en el ambito financiero y econdmico. En el afio 1988 se incorpora como socio
el sefior Jos¢ Ramon Valente y nace Econsult Clasificadora de Riesgo. Sefiala que en el
afio 1990 gestiona la primera colocacion de ADR en representacion de CTC y en 1991
gestionan la emision de bono internacional de Endesa. En el afio 1992 compra la empresa
clasificadora Prisma transformandose en una verdadera industria y en 1994 expande su
area de clasificacion de riesgo a Argentina y Peri. Agrega que resulta innegable que de
ser asignado el nombre de dominio econsultora.cl al primer solicitante, muy semejante a
Econsult, los consumidores se veran inducidos a toda clase de errores, pues sus
mandantes tienen un derecho de propiedad sobre la expresion Econsult y el publico creera
que se trata de un sitio asociado a los servicios ofrecidos por su representada. Sefala los
registros marcarios de propiedad de Econsult S.A. (Economistas Consultores S.A.)
correspondientes a las marcas “Econsuslt”. En cuanto al derecho, cita el inciso 1° del
articulo 10 del Reglamento, el art. 14 del mismo. Sefiala que Econsult S.A. (Economistas
Consultores S.A.) posee respecto de la marca Econsult un derecho de propiedad, el cual
se encuentra debidamente amparado en virtud de lo establecido en el art. 2° de la Ley N°
19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacion al art. 19 N° 25 de la Constitucion Politica
de la Republica. También cita los nimeros 20 y siguientes del Reglamento. Concluye
que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiria, en primer lugar,
un agravio hacia los derechos adquiridos por su representada como titular legitima de las
marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en
segundo lugar, seria inductivo a error y confusioén entre los consumidores respecto a la
procedencia, cualidad y género de los productos de su mandante que a través del eventual
sitio web econsultora.cl fueran promocionados. Asimismo considera que “Econsult”
corresponde a las marcas comerciales de propiedad de su representada, de modo que la
sola incorporacién, por parte del primer solicitante, de modo que la sola incorporacion

por parte del primer solicitante del sufijo “ora” acompafiado de la letra no constituye



innovacion alguna, por cuanto simplemente es una derivacion de la expresion Econsult en
Econsultora, practicamente sinénimas, lo que de ninguna manera permitird a los
consumidores distinguir que no se encuentran ante servicio de sus mandantes, pues el
cliente se enfrentaria a un sitio con un contenido absolutamente diverso. Finalmente para
acreditar su mejor derecho acompafia los siguientes documentos: Diversos impresos
obtenidos desde la pagina web de su mandante www.econsult.cl, que dan cuenta de la
historia de Econsult S.A. (Economistas Consultores S.A.)y del crecimiento sostenido que
ha tenido a través del tiempo desde el afio 1985, quien actualmente cuenta con variados
servicios en asesoria y consultoria financiera y econdmica; Copia del certificado de

registro de marca Econsult de propiedad de su representada.

[.6  Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de Estrategia Consultores Limitada.

Consta a fojas 76 de autos que Estrategia Consultores Limitada evacud respuesta a los
argumentos expuestos por Econsult S.A. (Economistas Consultores S.A.), sefialando que
si bien la contra parte cuenta con una marca registrada, no hay uniformidad en la
jurisprudencia ni en derecho comparado para afirmar categéricamente que hay un
vinculo entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En cuanto al mercado de
cada empresa, sefiala que nada tiene que ver, que su representada estd orientada a la
pequefia y mediana empresa. De acuerdo a los parametros de publicidad y
posesionamiento en el mercado para un cliente medio comun, la presencia de “Econsult”
es débil, sefiala que en los principales motores de busquedas, no se encuentra Web dentro
de los primeros 1.000 coincidencias al buscar “Consultores en Chile”, tampoco aparece
en paginas Amarillas, lo que indica poca relevancia de este canal para captacion de
nuevos clientes, la unica via de encontrar esta Web es indicar exactamente su nombre.

Ademas cita el criterio del legitimo interés empresarial, el criterio de la identidad, el



derecho constitucional a desarrollar cualquier actividad econdémica y el principio de “first
y

come, first served”.

1.6.2 Respuesta de Econsult S.A. representada por Johansson y Langlois Limitada.

Consta a fojas 62 de autos, que don Flavio Belair Santi en representacion de Econsult
S.A. (Economistas Consultores S.A.) evacuo respuesta a los planteamientos de Estrategia
Consultores Limitada, sefialando que en relacion a los servicios comercializados por la
primer solicitante, ésta intenta justificar que desarrolla una actividad distinta a la de su
mandante, pero en los servicios ofrecidos, evidentemente cabe la actividad que forma
parte del giro de su representada con su marca Econsult, la cual distingue servicios de las
clases 35, 36 y 41. Agrega que hay una expreso reconocimiento de la contraria, que a
través del nombre de dominio solicitado, se ofreceran idénticos servicios, o a lo menos,
relacionados con aquellos que se encuentran previamente registrados por su representada
a través de su marca comercial. En relacion al andlisis de la letra E y de la palabra
Consultora, sefiala que el correcto andlisis es concluir si entre “econsultora” y “econsult”
existen semejanzas. En tal sentido, sefiala que existen las semejanzas por cuanto
comparten la vocal “E” mientras que la palabra Consult es la abreviacion de Consultora.
En relacion a la vinculacion en los nombres, sefiala que si bien nombres de dominio y
marcas comerciales gozan de una naturaleza juridica distinta, ello no obsta para deducir
oposicion en base a derechos marcarios, ya que éstos representan un antecedente que
permite impedir a terceros inescrupulosos se apropien de nombres de dominio semejantes
a las marcas. En relacion al punto de que “No existe igualdad visual, fonética ni
conceptual, al respecto cita el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, y agrega que
“consult” no es sino la forma abreviada para referirse y mostrar a los consumidores que
se trata de una “consultora”. Sefiala que “econsult” y “econsultora” si bien no son
idénticas, si son semejantes en su aspecto grafico y fonético, como también idénticos en
su aspecto conceptual. En relacion al punto “Del derecho constitucional a desarrollar

cualquier actividad economica”, sefiala que la contraria acusa de impedir la libertar



econdmica garantizada en el articulo 19 n° 21 de la Constitucion Politica de la Republica,
al respecto sefiala que su representada no estd poniendo trabas para el ejercicio de la
actividad econdémica del primer solicitante, sino que simplemente esta resguardando la
proteccion de la “propiedad” de su marca comercial también garantizada
constitucionalmente en el art. 19 n° 25 inciso 3°. Finalmente concluye que el primer

solicitante no demostr6 su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 77 de autos, con fecha 23 de junio de2011, no existiendo diligencias pendientes,
se cito a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta

certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Estrategia Consultores Limitada,
con fecha 17 de septiembre de 2010 solicité el nombre de dominio “econsultora.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Econsult S.A. (Economistas
Consultores S.A.) representada por Johansson y Langlois Limitada, lo solicité con fecha

28 de septiembre de 2010.-

II.2  Que Estrategia Consultores Limitada fundament6 su mejor derecho para solicitar
la asignacién del nombre de dominio en que dona Viviana Lourdes Vidal Guajardo
vendio el sitio a Franklin Ilabaca Quero, representante legal de “Estrategia Consultores”.
Agrega que se trata de una empresa familiar, compuesta por profesionales de diversas
areas especificas, cuyo objetivo es brindar una asesoria integral en la formaciéon y
funcionamiento de una empresa. Fundamenta que la letra “E” no es registrable, tampoco
constituye un signo distintivo de la empresa “econsult”, sefiala que su empresa utiliza el

vocablo “E” en alusion a la palabra “Estrategia Consultores”. Ademas, sefiala que la



palabra “Consultora” significa “asesoramiento”, que identifica claramente la funcion de
la empresa de su representada, pero no puede ser registrable segin prescribe
expresamente el articulo 19 bis de la ley 19.039. Fundamenta que ‘“econsult” y
“econsultora” no son nombres idénticos, se leen y se pronuncian diferentes. La traduccion
literal de “consult” es “consultar”, cuyo sentido y alcance es distinto a la palabra
“consultora”.  Fonéticamente no suenan idénticos ni similares, el vocablo “e” se
pronuncia “i” en ingles, por lo tanto, la pronunciaciéon “econsult” no es igual que
“econsultora”. En consecuencia, no induce a error, ni confusion, ni mucho menos a
engafio en ningln sentido a los usuarios de internet. Sefiala que “econsult” no es una
marca ampliamente posesionada en el mercado. En relacion al derecho, cita el articulo 19
N° 21 de la Constitucion Politica de la Republica, el principio de buena fe, establecido en

el Articulo 22 de la Reglamentacion de Nic Chile, y el principio de First Come First

Served.

1.3 Que Econsult S.A. (Economistas Consultores S.A.) representada por Johansson y
Langlois Limitada fundament6 su mejor derecho en que es titular de las marcas que
contienen el elemento principal y destacado de la solicitud de autos, “Econsult”, como
también, la similitud con su nombre o razén social. Agrega que su representada es una
empresa que abre sus puertas en 1985 para prestar asesoria y consultoria en el ambito
financiero y econdémico. Fundamenta que de ser asignado el nombre de dominio
econsultora.cl al primer solicitante, muy semejante a Econsult, los consumidores se veran
inducidos a toda clase de errores, y el publico creera que se trata de un sitio asociado a
los servicios ofrecidos por su representada. En su escrito de respuesta fundamenta que
los servicios comerciales ofrecidos por Estrategia Consultores Limitada cabe la actividad
que forma parte del giro de su representada con su marca Econsult. Fundamenta que
“econsult” y “econsultora” si bien no son idénticas, si son semejantes en su aspecto
grafico y fonético, como también idénticos en su aspecto conceptual. En cuanto al

derecho, cita el inciso 1° del articulo 10 del Reglamento, el art. 14 del mismo, el art. 2° de



la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacion al art. 19 N° 25 de la
Constitucion Politica de la Republica. También cita los numeros 20 y siguientes del
Reglamento. Asimismo considera que “Econsult” corresponde a las marcas comerciales
de propiedad de su representada, de modo que la sola incorporacion del sufijo “ora”
acompafiado de la letra no constituye innovacioén alguna, por cuanto simplemente es una
derivacion de la expresion Econsult, lo que de ninguna manera permitird a los

consumidores distinguir que no se encuentran ante el servicio de su mandante.

II.4  Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, que Econsult S.A.
(Economistas Consultores S.A.) es titular de varios registros marcarios de la expresion
“Econsult”. Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio en disputa,
“econsultora.cl”, debe considerarse que si es engafiosamente similar, atendido que, la
unica diferencia es la agregacion de las letras “ora”, que no aportan ningin elemento
diferenciador. En efecto, el elemento central de ambas denominaciones es “consult” y
“consultora”, términos que evidentemente se refieren al mismo concepto. Unido a lo
anterior debe considerarse que en ambos casos dichas denominaciones van precedidas de

la letra “e”, lo que convierte a dichos términos en engafiosamente similares.

II.5 Ademas de lo anterior debe considerarse que, segin se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoria y famosa. En efecto, se trata de una empresa de 25
afios de existencia, que goza de amplia trayectoria y prestigio y que es muy conocido en
el ambito de asesorias, finanzas e inversion. En consecuencia, su uso por parte de un
tercero efectivamente produciria confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien
es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, sobretodo si ambas empresas

se dedican al giro de la consultoria.

1.6 Que debe considerarse, que se encuentra acreditado en autos, que Econsult S.A.

(Economistas Consultores S.A.) es titular del nombre de dominio “econsult.cl”,
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denominacion engafiosamente similar al nombre de dominio en disputa, “econsultora.cl”.
De manera que de otorgarse el nombre de dominio a un tercero, distinto al titular de
“econsult.cl”, se produciria confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el

proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.7  Que debe considerarse en relacion a los argumentos presentados por Estrategia
Consultores Limitada, que se trata de una empresa de reciente creacion, que se dedica al
mismo giro que su contraparte, cuyo nombre de dominio, econsultora.cl, es
engafiosamente similar a la razon social de su contraparte, Econsult S.A., a las marcas
registradas por su contraparte, Econsult, y al nombre de dominio de su contraparte,
“econsult.c]”. Si bien la letra “e” que precede al término “consultora” tiene su razon de
ser en la palabra “Estrategia” (Estrategia Consultores Limitada), esta usando el mismo
método que su contraparte para crear el nombre de dominio, pues la letra “e” de

“econsult” proviene del término “Economistas” (Economistas Consultores).
II.8  Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio
“econsultora.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Econsult

S.A. (Economistas Consultores S.A.)

111 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “econsultora.cl” a Econsult S.A. (Economistas Consultores S.A.) representada
por Johansson y Langlois Limitada.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.
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Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.
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