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Rol 5-84-2011 
ekos-consultores.cl 

Oficio NIC Chile 14273 
Victor Eduardo Fernandez Gonzalez v. Natura Cosméticos S.A. 

 
 

S E N T E N C I A   D E F I N I T I V A  
 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 
 
 

 
Santiago, cuatro de octubre de dos mil doce. 
 

 
V  I  S  T  O  S: 

 

Con fecha 26 de enero de 2011, don Víctor Eduardo Fernández González, 

domiciliado en Los duraznos 089, Machalí, Rancagua, en adelante también 

denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <ekos-

consultores.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud». 

 Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de 

NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Natura Cosméticos S.A., domiciliada para estos 

efectos en Av. El Golf N. 40, piso 13, Las Condes, Santiago, representada en dicha 

solicitud por don Rafael Covarrubias Porzio, en adelante también denominada esta 

parte «Segundo Solicitante», solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de 

dominio <ekos-consultores.cl> con fecha 14 de febrero de 2011, en adelante, la 

«Segunda Solicitud». 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, 

y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en 

adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 14273, de fecha 24 de 

mayo de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la 

resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <ekos-

consultores.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio 

«disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía 

electrónica la documentación disponible en dicho soporte. 

 Con fecha 25 de mayo de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro 

arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En 
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la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal 

arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a 

las partes a una audiencia en la sede del tribunal, disponiéndose que dicha audiencia 

se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse 

conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del 

conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio 

recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución 

antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.  

Con fecha 3 de junio de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas las 

partes, con la asistencia de ambas partes y en presencia de este árbitro. No 

produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las 

reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las 

partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta 

que fue firmada por las partes y por el árbitro. 

 Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento 

fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo 

electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las 

reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. 

Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas.  

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:  

(A) El primer solicitante y titular del dominio ekos-consultores.cl, es el suscrito, esto es 

VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ. Considerando que con fecha 19 de febrero del 

2012 se realiza la publicación en el Diario Oficial del extracto correspondiente a la 

sociedad Fernández y Pizarro Ltda y/o Ekos Consultores, se procedió a levantar el 

respectivo contenido en nuestra página web http://www.ekos-consultores.cl/ a fin 

de dar a conocer nuestros productos y servicios.  Al respecto, se debe considerar el 

objeto social de mi empresa, el cual consta en cláusula segunda de la escritura 

social, cual es: “SEGUNDO. El objeto de la sociedad es el desarrollo de estudios y 

prestación de servicio de asesoría, consultoría y capacitación en procesos de 

intervención social, investigación de mercado, estudios de opinión, diagnóstico y 

desarrollo organizacional, evaluación y diseño de programas sociales y 

educacionales, desarrollo local, planificación social y participación ciudadana y, en 

general, ejecutar toda clases de actos civiles y/o comerciales de su giro o de 
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cualesquier otros ramos que los socios acuerden, en los cuales se podrá celebrar 

toda clase de actos y contratos mercantiles o administrativos que sean 

conducentes al mejor cumplimiento de los fines sociales”. 

(B) El nombre de la empresa está tomado de la palabra griega “oikos” y que nuestro 

ámbito de acción en nada se relaciona ni interfiere con los productos o servicios 

comercializados por la empresa Natura Cosméticos. En virtud del desconocimiento 

de mi parte respecto a los eventuales costos de un juicio arbitral, en caso de no 

llegar a un acuerdo en esta etapa de mediación, instaron a que insistiera en un 

acuerdo, el cual se produjo en términos preliminares acordando usar el nombre de 

dominio ekos-consultores.org o ekosltda.cl, asi como la cancelación por parte de 

Natura Cosmeticos de los costos del registro y el desistimiento por ambas parte.  

(C) En virtud de la falta de antecedentes respecto de este acuerdo preliminar, solicite 

información vía correo electrónico al Sr. Varas, con fecha 03 de mayo del 2012, el 

cual responde que no fue aceptado y estableciendo nuevas condiciones. Este 

cambio unilateral en los términos previamente acordados en la instancia de 

mediación se hacen absolutamente gravosas para mi parte, ya que implicaban la 

modificación del nombre de mi empresa y con ello de todos los documentos legales 

y comerciales asociados a la misma, por lo cual no me fue posible aceptar. 

(D) Tal como se señalo en la instancia de mediación, nuestro dominio ekos-

consultores.cl se relaciona en con el mercado al cual se dirigen los productos o 

servicios correspondientes a la empresa Natura Cosméticos.  Basta con la sola 

imagen de la página de inicio de http://www.ekos-consultores.cl/  para evidenciar 

que no es factible error alguno o confusión respecto de los servicios que ofrece y 

que en ningún caso una persona de capacidad promedio podría llegar a “confundir” 

nuestra empresa con Natura Cosméticos. ¿Sería posible que un usuario promedio 

de internet pudiese confundir este servicio con la adquisición de cremas o 

productos de belleza?, considero que ello sería subestimar al usuario promedio e 

imposible en la práctica. El mercado a los cuales nuestra empresa está dirigida en 

nada se relaciona o interfieren con Natura Cosméticos, siendo imposible una 

eventual posibilidad de competencia o confusión por parte de los eventuales 

clientes de cualquiera de las empresas. El perfil de la nuestra empresa  Ekos 

Consultores está claramente definido tanto en su página web http://www.ekos-

consultores.cl,  así como en la principal instancia para la prestación de nuestros 

servicios, cual es, el sistema de Compras y Adquisiciones del Estado 

www.mercadopublico.cl  
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(E) Habiendo clarificado la imposibilidad de competencia, confusión o concurrencia en 

los segmentos de clientes de ambas empresas, se debe considerar el principio “first 

come, first served”, “primero en el tiempo, primero en derecho”, reconocido 

internacionalmente, según el cual el primero que registra el nombre tiene el mejor 

derecho, siempre que haga uso legitimo de él. Al respecto, el suscrito pago la 

inscripción correspondiente a este dominio una vez iniciado los trámites de 

constitución de sociedad, asimismo, solo una vez que se procedió a la publicación 

en el Diario Oficial del respectivo extracto (cumpliéndose el procedimiento de 

constitución societaria)  se utilizo la respectiva página web, promocionando 

nuestros productos y servicios bajo el nombre valido legalmente, con lo cual se 

acredita el uso legitimo que se ha hecho del nombre y del dominio referido.  

(F) Nuestro interés en la mantención del dominio ekos-consultores.cl es absolutamente 

evidente, ya que toda nuestra imagen corporativa, trabajo desarrollado, publicidad 

y prestigio se encuentra constituido bajo dicho nombre. Se debe considerar que el 

dominio se solicita una vez iniciado los trámites de constitución societaria, dándose 

inicio a las actividades comerciales en conjunto con las actividades de promoción 

de nuestros servicios a través de nuestra página web http://www.ekos-

consultores.cl 

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 

(A) Copia de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada Fernández y 

Pizarro Ltda y/o Ekos Consultores, de fecha 21 de enero de 2011. 

(B) Copia de publicación del extracto de constitución en el Diario Oficial con fecha 19 

de febrero de 2011. 

(C) Copia de inscripción de rol único tributario ante Servicio de Impuestos Internos, con 

fecha 21 de febrero de 2011.  

(D) Copia de declaración de inicio de actividades ante Servicio de Impuestos Internos, 

con fecha 21 de febrero de 2011.  

(E) Copia del Rol Único Tributario Sociedad de Responsabilidad Limitada Fernández y 

Pizarro Ltda y/o Ekos Consultores. 

(F) Copia del perfil de organización bajo el nombre “Ekos Consultores” en el portal 

www.mercadopublico.cl  
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(G) Copia de ficha de inscripción en el portal “Chile Proveedores” con el nombre de 

fantasía Ekos Consultores. 

(H) Copia de cuenta “Gold” en el portal de encuestas electrónicas 

www.surveymonkey.com el cual es una plataforma especializada para el diseño y 

aplicación de encuestas web, que ha sido usado en varios de los proyectos que 

han sido ejecutados por Ekos Consultores. 

(I) Currículum Institucional, donde se detallan las actividades desarrolladas hasta 

ahora, todas la cuales dicen relación estrictamente con lo señalado en la 

constitución de la sociedad. 

(J) 15 fotografías y testimonios gráficos que dan cuenta de las actividades y proyectos 

desarrollados.  

(K) Facturas emitidas por diversas instituciones a favor de Ekos Consultores. 

(L) Página de inicio http://www.ekos-consultores.cl 

(M) Sentencia definitiva del 07 de enero del 2011, en arbitraje por asignación de 

nombre de dominio Nº 4-89-2012, zeroazucar.cl Oficio NIC Chile 12341, Zero 

Azucar Comercial e Industrial EIRL v. The Coca-Cola Company. 

(N) Articulo de don Carlos Reusser Monsalve, Abogado, Universidad de Chile. Máster 

en Informática y Derecho y Especialista en Derechos Humanos por la Universidad 

Complutense de Madrid. Experto en Gestión del Conocimiento por la Universidad 

Carlos III de Madrid. Profesor de la Universidad Central. Presidente del Instituto 

Chileno de Derecho y Tecnologías, respecto de temas relativos a la controversia 

fijada en estos autos (link http://blog.latercera.com/blog) 

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda: 

(A) Mis representados, los Sres. Natura Cosméticos S.A. son una de una de las 

empresas de cosméticos más grande y más conocidas en Chile y Latinoamérica. 

Con 42 años de existencia, Natura confirma su posición de liderazgo en el sector 

de cosméticos y productos de higiene y perfumería. Se consolida, principalmente, 

como empresa comprometida con la calidad de las relaciones que establece con 

sus diferentes públicos - los que reúne en la llamada Comunidad Natura - y con la 

innovación y el perfeccionamiento constante de sus productos y servicios, dentro 

de un modelo de desarrollo sustentable de negocios. Desde su fundación en 1969, 

con un laboratorio y una pequeña tienda en São Paulo, Natura ya era impulsada 
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por dos pasiones fundamentales: el cosmético como vehículo de autoconocimiento 

y poder de transformación en la vida de las personas; y las relaciones humanas 

como la gran expresión de la vida. En su camino, uno de los puntos fuertes del 

éxito de Natura fue elegir en 1974 la venta directa y así surgen las Consultoras (o 

Consultores) Natura, participantes de un sistema hoy victorioso tanto en Chile 

como en los otros países en los que la empresa mantiene operaciones.  

Fortalecida, Natura empezó un nuevo ciclo de crecimiento y, al final de la década 

de los 80, realizó una amplia reorganización. Nuevas empresas, que entre 1979 y 

1981 se añadieron al grupo, se fusionaron en 1989. Surgía la empresa con la 

actual estructura. Las características de excelencia de los productos Natura ha 

tenido como natural consecuencia la expansión del mercado de mis representados 

a lo largo de Latinoamérica y aún más allá. En efecto,  en Brasil ha alcanzado más 

de 4.500 municipios. En América del Sur, empezó por Chile, en la década del 80, y 

extendió su actuación a la Argentina, Perú y Bolivia, y México. 

(B) En el 2005, Natura Cosmeticos S.A. abrió en Europa una tienda en París, la capital 

de los cosméticos, vendiendo exclusivamente productos EKOS. Una de las líneas 

principales de Natura, y un ícono fundamental de su filosofía como compañía es 

“EKOS”, ya que Natura postula a que la base del bienestar proviene esencialmente 

de la naturaleza, del poder y de la riqueza inigualable de la biodiversidad. El 

concepto anterior se encuentra íntegramente contenido en la línea Ekos, lanzado al 

mercado el año 2000, y que contiene una amplia gama de productos tales como 

perfumería, higiene personal, ambientación, entre otros que se producen sin dañar 

el medio ambiente. Para nuestro mandantes el nombre de la marca “EKOS”, tiene 

especial importancia ya que fueron tres las fuentes o razones que los motivaron 

para elegir el concepto o nombre Ekos, En primer lugar se inspiraron en la palabra 

griega “oikos” que significa hogar, lo que implica una sensación de confort y un 

sentido de bienestar, lo que quieren expresar a todos los consumidores que usen 

sus productos;  En segundo lugar se inspiraron en la palabra “ekó” que es un 

sinónimo de vía, para los indios amazónicos Tupi Guaraní; y por último también 

EKOS hace alusión a la palabra latina “echo” (eco en castellano) que significa 

resonancia, que implica una manera a través de la cual las sensaciones son 

difundidas. Ekos es una línea de esencia natural, que refleja íntegramente las 

políticas y objetivos corporativos de Natura, a través de extraer la riqueza del 

ecosistema brasileño ingredientes activos de la naturaleza e integrarlos a sus 

productos con todas las cualidades y beneficios que esto implica. Es claro que para 

Natura el nombre Ekos tienen un significado y conocimiento que es propio de su 

cultura y desarrollo empresarial, y no una expresión tomada o inventada al azar. 
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Además de que desde hace más de 10 años que es comercializada en el mercado. 

(C) Con el fin de proteger una marca que es de especial importancia para mis 

representados, los Sres. Natura Cosméticos S.A. han obtenido el registro de la 

marca “EKOS”. En este sentido, mis mandantes son titulares en Chile de 

numerosos registros para la marca “EKOS”.  Dentro de estos registros para la 

marca “EKOS” a nivel nacional podemos señalar los siguientes: 

1.- Registro N° 583.950, “NATURA EKOS”, mixta, clase 03, de fecha 30 de 

Noviembre de 2000. 

2.- Registro N° 619.016, “NATURA EKOS IGARAPE”, denominación, clase 3, de 

fecha 22 de Enero de 2002. 

3.- Registro N° 650.238, “NATURA EKOS”, denominación, clase 5, de fecha 27 de 

Noviembre de 2002. 

4.- Registro N° 687.196, “EKOS”, mixta, clase 5, de fecha 4 de Marzo de 2004 

5.- Registro N° 909.691, “NATURA EKOS”, mixta, de fecha 30 de Noviembre de 

2010. 

(D) Adicionalmente, mis mandantes son titulares en diversos países de registros de 

marca para “EKOS”, lo que demuestra la importancia de esta marca, y el 

conocimiento por parte del público consumidor de esta marca no sólo de Chile, sino 

de diversos países de Norte América, América del Sur y Europa. Sólo a titulo 

ejemplar, Natura Cosméticos S.A. es titular de los siguientes registros de marca 

para “EKOS” en el extranjero: 

1.- Registro de Argentina Nº 2144523 “EKOS”, clase 3, de fecha 9 de mayo de 

2007. 

2.- Registro de Argentina Nº 2093451 “EKOS”, clase 5, de fecha 19 de julio de 

2006.  

3.- Registro de marca de Argentina N° 1983601 “EKOS”, denominativa, clase 30, 

de fecha 11 de Julio de 2002. 

4.- Registro de marca de Argentina N° 1985097 “EKOS”, denominativa, clase 31, 

de fecha 11 de Julio de 2002. 

5.- Registro de marca de Argentina N° 2028229 “EKOS”, denominativa, clase 32, 
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de fecha 11 de Julio de 2002. 

6.- Registro de marca de Brasil Nº 900012722 “EKOS”, clase 3, de fecha 8 de 

Septiembre de 2010. 

7.- Registro de Colombia Nº 301552 “EKOS”, clase 5, de fecha 30 de Septiembre 

de 2004. 

8.- Registro de Colombia Nº 304783 “EKOS”, clase 3, de fecha 30 de Septiembre 

de 2004. 

9.- Registro de marca de Colombia  N° 287420 “EKOS”, mixta, clase 29, de fecha 

18 de Diciembre de 2003. 

10.- Registro de marca de México N° 782576 “EKOS”, denominativa, clase 30, de 

fecha 30 de Enero de 2003. 

11.- Registro de la Unión Europea Nº 003810223 “EKOS”, clase 3, de fecha 30 de 

abril de 2004. 

12.- Registro de marca de los Estados Unidos de América Nº 3554503 “EKOS”, 

clase 3, de fecha 30 de diciembre de 2008. 

(E) Adicionalmente, mis representados son titulares de los siguientes nombres de 

dominio “.cl”: <naturaekos.cl> y <ekos.cl>. 

(F) De los antecedentes aportados por medio del presente instrumento, se concluye 

sin lugar a dudas que “EKOS” corresponde a una creación original de mis 

mandantes, reconocida y con un merecido buen nombre y fama en el mercado 

tanto internacional como nacional. Adicionalmente, la marca “EKOS” es 

actualmente y, desde hace años, usada en el mercado nacional por mis 

mandantes, según se desprende del abundante material probatorio acompañado a 

esta presentación. La presencia de la marca “EKOS” en el mercado, así como su 

fama y notoriedad, trae como justa consecuencia el alto grado de conocimiento por 

parte del público consumidor de la marca “EKOS” asociada a mis mandantes y no a 

terceros. 

(G) Efectuada una búsqueda en Google, el buscador de mayor prestigio en la 

actualidad, para páginas chilenas en relación al término “ekos”, los primeros 8 

resultados de 9 corresponden a referencias a la marca de mis mandantes.  Cabe 

hacer presente que estas páginas no corresponden, en su gran mayoría, a páginas 
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institucionales, sino a páginas web de terceros, clientes o vendedores particulares, 

que hacen referencia a la marca “EKOS” de mis representados.  

(H) Como consecuencia de lo anterior, es decir, del uso, fama y notoriedad de la marca 

“EKOS” en nuestro país, es que resulta innegable la conexión inmediata que 

generaría en el público consumidor el nombre de dominio <EKOS-

CONSULTORES.CL> y mis mandantes y los productos ofrecidos por mis 

mandantes. En efecto, el nombre de dominio solicitado adiciona a la marca de mis 

representados la expresión “CONSULTORES”, lo que no otorga el grado de 

distintividad para distinguir suficientemente el nombre de dominio solicitado de las 

marcas de los Sres. Natura Cosméticos S.A. Cabe tener presente que mis 

representados utilizan el sistema de venta directa de productos, esto es, a través 

de personas naturales, autorizadas especialmente para lo anterior. Dichas 

personas son conocidas como “consultores” o “consultoras”, término que pasa a 

ser sinónimo de “vendedor” o “vendedora”. En esta presentación acompañamos 

dos impresiones de la página web de mis mandantes, en las cuales se refieren 

reiteradamente a los vendedores de productos Natura como “consultores”. Así, el 

término “consultores”, “consultoras” u otro afín, resulta ser un término relacionado 

con el ámbito marcario de mis mandantes. 

(I) Lo anterior ha sido confirmado por la jurisprudencia arbitral, en particular por 

sentencia de fecha 28 de julio de 2011, dictada por el Sr. Christian Ernst Suárez, 

conociendo del conflicto arbitral por el nombre de dominio <consultoras-natura.cl>.  

En efecto, en dicha decisión arbitral, el sentenciador sostuvo: “Que a juicio de este 

sentenciador, el nombre de dominio consultoras-natura.cl en conflicto hace clara 

alusión a la marca comercial “NATURA” de propiedad del Segundo Solicitante, y a 

las “consultoras” que, tal como lo ha acreditado NATURA COSMÉTICOS S.A. 

mediante la documentación allegada a este juicio, asesoran a los clientes de dicha 

empresa, siendo ellas denominadas precisamente “CONSULTORAS NATURA”. El 

criterio adoptado en dicha oportunidad es perfectamente aplicable al caso de autos, 

ya que, según consta en autos, la marca “EKOS” es una importante marca de mis 

representados y por la cual son ampliamente conocidos en el mercado nacional. 

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 

 Impresión obtenida en www.inapi.cl, sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial que da cuenta de la titularidad de las siguientes marcas en Chile: 
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 Registro N° 583.950, “NATURA EKOS”, mixta, clase 03, de fecha 30 de 

Noviembre de 2000. 

 Registro N° 619.016, “NATURA EKOS IGARAPE”, denominación, clase 3, de 

fecha 22 de Enero de 2002. 

 Registro N° 650.238, “NATURA EKOS”, denominación, clase 5, de fecha 27 de 

Noviembre de 2002. 

 Registro N° 687.196, “EKOS”, mixta, clase 5, de fecha 4 de Marzo de 2004 

 Registro N° 909.691, “NATURA EKOS”, mixta, clase 3, de fecha 30 de 

Noviembre de 2010 

 Impresiones obtenidas en las páginas oficiales de las respectivas Oficinas de 

Marcas que dan cuenta de la titularidad y vigencia de los siguientes registros de 

marca: 

 Registro de Argentina Nº 2144523 “EKOS”, clase 3, de fecha 9 de mayo de 

2007. 

 Registro de Argentina Nº 2093451 “EKOS”, clase 5, de fecha 19 de julio de 

2006.  

 Registro de marca de Argentina N° 1983601 “EKOS”, denominativa, clase 30, 

de fecha 11 de Julio de 2002. 

 Registro de marca de Argentina N° 1985097 “EKOS”, denominativa, clase 31, 

de fecha 11 de Julio de 2002. 

 Registro de marca de Argentina N° 2028229 “EKOS”, denominativa, clase 32, 

de fecha 11 de Julio de 2002. 

 Registro de marca de Brasil Nº 900012722 “EKOS”, clase 3, de fecha 8 de 

Septiembre de 2010. 

 Registro de Colombia Nº 301552 “EKOS”, clase 5, de fecha 30 de Septiembre 

de 2004. 

 Registro de Colombia Nº 304783 “EKOS”, clase 3, de fecha 30 de Septiembre 

de 2004. 

 Registro de marca de Colombia  N° 287420 “EKOS”, mixta, clase 29, de fecha 

18 de Diciembre de 2003. 
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 Registro de marca de México N° 782576 “EKOS”, denominativa, clase 30, de 

fecha 30 de Enero de 2003. 

 Registro de la Unión Europea Nº 003810223 “EKOS”, clase 3, de fecha 30 de 

abril de 2004. 

 Registro de marca de los Estados Unidos de América Nº 3554503 “EKOS”, 

clase 3, de fecha 30 de diciembre de 2008. 

 Impresiones obtenidas en www.nic.cl que da cuenta de la titularidad de los 

siguientes nombres de dominio: <naturaekos.cl>; y  <ekos.cl>. 

 Impresiones obtenidas en la página web www.natura.cl sobre uso de la expresión 

“consultores” para referirse a los vendedores de productos NATURA, bajo la 

modalidad de venta directa. 

 Impresión de la página web www.natura.cl que informa que en el año 2000 se lanzó 

la línea “EKOS”. 

 Serie de impresiones que muestran productos marca “EKOS” que se comercializan 

en nuestro país. 

 Impresión de búsqueda en Google para la expresión “ekos”. 

 

Se confirió traslado de las demandas y ambas partes contestaron 

oportunamente. 

El Primer Solicitante señala básicamente en su contestación: 

(A) Los registros para la marca “EKOS” en Chile y Latinoamérica corresponden  

exclusivamente a las clases 3  y clase 5  del clasificador de Niza, lo que coincide 

con lo expuesto por el segundo solicitante, en orden a que la empresa Natura 

Cosméticos S.A. tiene una “posición de liderazgo en el sector de cosméticos y 

productos de higiene y perfumería”. Sin embargo, la existencia de diferentes 

registros marcarios especificados en la extensa presentación del segundo 

solicitante, en modo alguno constituye  un antecedente que demuestre el mejor 

derecho de este al dominio ekos-consultores.cl, ello en virtud del conocido 

“PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD” de las marcas implica que el registro marcario 

“otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió 

registro”, por lo que es  posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o 
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similares en diferentes clases de nomenclatura oficial registradas a favor de 

distintos titulares. 

(B) Adicionalmente y procediendo a realizar una consulta simple a la base de Datos del 

INAPI, se evidencia que existen otras organizaciones cuyo nombre se relaciona o 

contiene la expresión “ekos”, como son: Registro N°999512 Fábrica Ekos 

Vanguardia, clase 9, con fecha 22/03/12; Registro N°999508 Fábrica Ekos 

Vanguardia, clase 25, con fecha 22/03/12; Registro N° 820382 Ekos, clase 36, con 

fecha 16/05/08; y Registro N° 769840 Ekos de Chile, clase 33, con fecha 16/11/07. 

(C) Situación similar se presenta con los dominios de internet, donde se encuentran 

diferentes páginas en Chile y en el extranjero que utilizan la palabra “ekos”, tales 

como: ekosol.cl, ekosproducciones.cl, ekosolar.cl, ekos.es, ekos.com, 

ekoscorp.com, ekospolitics.com, ekos.tk, ekos.com.ar, etc. por lo que es difícil de 

admitir como cierto que “EKOS” es una creación original de Natura Cosméticos 

S.A., máxime cuando la expresión –como es sabido- es una transliteración del 

griego antiguo. 

(D) Cabría preguntarse si todas las organizaciones, empresas o instituciones detrás de 

estos diferentes registros o dominios asociados a la palabra “ekos”, cuyas 

actividades son muchas y muy diversas, han escogido sus nombres refiriendo 

solapadamente a los productos cosméticos del segundo solicitante. Dicha 

aseveración no admite análisis y seria claramente absurda. 

(E) A este respecto, se hace presente que uno de los dos dominios registrados por 

Natura Cosmeticos S.A., a saber “ekos.cl” no está operativo y no dirige a página 

alguna, lo que es difícil de entender dado lo señalado por el segundo solicitante en 

cuanto a la importancia capital que tiene la marca EKOS para su empresa y sus 

respectivos dominios. 

(F) Aún más, admitir la pretensión del segundo demandante equivaldría a suponer que 

el prestigio (real o supuesto) alcanzado en un campo comercial, inhabilita al resto 

de la sociedad a emprender o nombrar actividades diferentes con un nombre 

determinado, lo cual implicaría suponer que el mero prestigio se traduce en 

“propiedad sobre dicho nombre”, lo cual no sólo contradice el principio de 

especialidad antes mencionado, sino también el sentido común. 
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(G) Si la eventual confusión del usuario es la razón en la cual funda su pretensión 

sobre el dominio en cuestión, entonces debería presentar evidencias respecto de la 

ocurrencia de esta supuesta confusión. Esta acreditación no consta en autos, sino 

que por el contrario, solo se entregan antecedentes que permiten inferir que los 

productos Natura son muy conocidos en su rubro, pero que en modo alguno 

demuestra la relación entre ese conocimiento y la confusión eventual del usuario de 

internet. Esta supuesta confusión por parte del usuario de internet, responde a una 

mera suposición del segundo proponente. Sólo a modo de ejemplo ¿existió una 

disminución del tráfico de la página Natura.cl u otras similares desde que entró en 

funciones la web ekos-consultores.cl?, ¿Ha tenido Natura Cosméticos de una 

disminución en sus ventas producto de lo anterior?, ¿Tiene registro de testimonios 

de usuarios que se hayan efectivamente confundido entre una página que ofrece 

servicios de consultoría social y una página que ofrece productos de perfumería y 

belleza?. Nada de esto hay en la presentación del segundo proponente. 

(H) Según sostiene el segundo solicitante, la expresión “Consultores”, “no otorga el 

grado de distintividad para distinguir (sic.) suficientemente el nombre de dominio 

solicitado de las marcas de los Sres. Natura Cosméticos S.A.”  Al respecto se 

sostiene que dicho término está relacionado con el ámbito marcario de Natura 

Cosméticos S.A. pues la palabra “Consultores” sería un sinónimo de “vendedores”. 

Sin embargo, a pesar del significado otorgado a dicha palabra por parte del 

segundo solicitante, la Real Academia Española (RAE) define “Consultor” en una 

de sus acepciones como: “Persona experta en una materia sobre la que asesora 

profesionalmente.” Mientras la enciclopedia on line wikipedia lo define como “un 

profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o área de 

experiencia”, de lo cual se concluye que el uso que da la empresa Natura 

Cosméticos S.A. a dicho término es solo un uso particular al interior de su empresa 

y no puede aseverarse en modo alguno que sea el uso común o correcto del 

término en cuestión. Al respecto, cabe mencionar que la sentencia arbitral citada 

por Natura no puede homologarse al caso presente, pues en aquel caso 

aparentemente ambos proponentes usaban el término “consultores” como sinónimo 

de vendedor, mientras en este caso, y como se especifica en la citada página, el 

término consultores se utiliza correctamente en relación con la prestación de un 

servicio experto sobre los ámbitos definidos en la razón social de la constitución de 

sociedad. 
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Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente señala en su contestación: 

(A) el presente conflicto no dice relación ni con el contenido publicado por el Sr. 

Fernández en la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa, ni a 

la actividad realizada a través de su sociedad. Muy por el contrario, el objeto del 

presente conflicto es la asignación del nombre de dominio <ekos-consultores.cl> en 

virtud de las normas de asignación contenidas en la Reglamentación para el 

funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Lo anterior nos lleva 

necesariamente a analizar con mayor detención la naturaleza del objeto disputado 

en el presente litigio. Si bien una dimensión del mismo dice relación a su naturaleza 

de vehículo o vínculo hacia determinado contenido; no es menos importante la 

dimensión que debe reconocérseles en cuento elemento de la Propiedad Industrial. 

(B) El primer solicitante pretende hacer valer como mejor derecho, la constitución de 

sociedad, iniciación de actividades, etc., con la denominación social de “ekos”. A 

este respecto, esta parte insta a este Tribunal a no dar mayor relevancia a este 

argumento de la que corresponde. En efecto, la fecha de iniciación de actividades 

de la sociedad del demandado es el 21 de febrero de 2011, es decir, una semana 

después de la presentación de la oposición presentada a su nombre de dominio 

por mis representados. Lo mismo ocurre con la publicación en el Diario Oficial de la 

constitución de la sociedad del demandado (19 de febrero de 2011) y con la 

inscripción en chilecompra.cl (1 de marzo de 2011). Si bien las fotografías donde 

se muestra la realización de actividades de los demandados no están fechadas, 

podemos de buena fe suponer, que se realizaron con posterioridad a la 

constitución de la sociedad e iniciación de actividades. En consecuencia, el 

demandado, sabiendo de la existencia de una pretensión adicional a la suya sobre 

el nombre de dominio en disputa. continuó con el desarrollo de su proyecto. Por lo 

tanto, no puede presentarse como argumento de mejor derecho todas las 

actividades realizadas con posterioridad al establecimiento de la litis. 

(C) Adicionalmente, la contraparte intenta hacer aplicables al caso de autos las 

disposiciones contenidas en el articulo 22 del Reglamento de Asignación de 

Nombres de Dominio .cl. A este respecto, cabe señalar que esta parte ni siquiera 

invocó las causales de revocación contenidas en el mencionado artículo, toda vez 

que el presente conflicto es de carácter competitivo y, además, porque esta parte 

estima que más que existir infracción del artículo 20, en este caso existe una 

omisión de los deberes impuestos por el artículo 14 de la mencionada 
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reglamentación. 

(D) Finalmente, el demandado cita una sentencia de este mismo Tribunal en relación al 

nombre de dominio <zeroazucar.cl> para sustentar su postura. Demás está decir 

que tanto las partes, como los supuestos de hecho de dicho caso son distintos y, 

en consecuencia, dicha sentencia no resulta aplicable al presente caso. 

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia 

y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que 

«Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio 

CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se 

compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente 

documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de 

la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, 

todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje 

para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de 

dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo 

determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas 

establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone 

el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Será de responsabilidad 

exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre 

abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, 

como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».  

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o 

requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación 

preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta 

ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos 

involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser 

armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este 

sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se 

encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia 
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deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad 

diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde 

analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis 

contempladas en la citada regla 14 RFR-CL. 

3.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto 

cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de 

publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia 

y equidad, sin desatender por ello las directrices de la RFR-CL. Dado su tenor, la 

regla 14 RFR-CL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza 

únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, 

entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en 

definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo 

sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la 

dictación de la RFR-CL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre 

«Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa 

entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis, ya que junto con 

regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece 

diversas figuras penales. En este sentido, la aplicación de dicha normativa 

tendría mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de 

un sitio web, pero la causal en análisis apunta únicamente a la solicitud de 

inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien 

difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se 

incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, 

tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley 

Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas 

contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e 

injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el 

entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y 

supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo.  

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no 

existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las 

solicitudes en conflicto se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de 

publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la 

expresión «ekos-consultores.cl» no es portadora de ningún significado injurioso o 

calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre 

publicidad abusiva que resulte aplicable. 
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5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo una solicitud de 

asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética 

mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal 

aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, 

de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las normas 

expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios 

formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la 

legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a 

saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 

19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. 

6.-) Que de acuerdo a los antecedentes que obran en autos, debe concluirse 

necesariamente que las actividades comerciales desarrolladas por las partes son 

totalmente disímiles. En efecto, se ha acreditado en autos mediante documentos 

no objetados que la Primera Solicitante es socio de la sociedad «Fernández y 

Pizarro Ltda», cuyo giro es el «desarrollo de estudios y prestación de servicio de 

asesoría, consultoría y capacitación en procesos de intervención social, 

investigación de mercado, estudios de opinión, diagnóstico y desarrollo 

organizacional, evaluación y diseño de programas sociales y educacionales, 

desarrollo local, planificación social y participación ciudadana», lo que concuerda 

además con el uso del nombre de dominio en litigio como sitio web, autorizado 

por dicha parte, para la promoción de servicios de asesoría, estudios y 

capacitación en el ámbito social y educacional. Así consta de los ejemplares 

impresos de páginas del sitio web <http://www.ekos-consultores.cl> 

acompañadas por el primer Solicitante y no objetados, los que coinciden con los 

ejemplares agregados por este sentenciador a los autos luego de haber visitado 

dicho sitio web. 

7.-) Que, por su parte, la Segunda Solicitante, conforme lo señala expresamente en 

autos, es una empresa productora y comercializadora a nivel internacional de 

productos cosméticos. En consecuencia, es evidente que no existe competencia 

comercial entre las partes, de manera que ninguna de las correspondientes 

solicitudes de registro del nombre de dominio pudo afectar normas o principios 

vinculados con la sana y leal competencia entre ellas.  

8.-) Que si bien este sentenciador entiende que la ética mercantil puede verse 

afectada aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, ninguna 
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de ellas ha revelado una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a 

dicho valor. 

9.-) Que, en tercer lugar, en relación a la posible infracción a derechos válidamente 

adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre 

de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren 

copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:  

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, 

marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en 

el nombre de dominio disputado; y 

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede 

verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la 

expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo 

de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación 

o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.  

10.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente 

debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, 

ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la 

solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una 

solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente 

adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho 

adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo 

distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio 

disputado. 

11.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la 

especie, don Víctor Eduardo Fernández González, en su calidad de Primer 

Solicitante, ha acreditado en autos, mediante documentos no objetados, que es 

uno de los dos socios de la sociedad «Fernández y Pizarro Ltda.», de nombre de 

fantasía «EKOS CONSULTORES», conforme a sus estatutos, constituida con 

fecha 21 de enero de 2011, y cuyo giro principal es el «desarrollo de estudios y 

prestación de servicio de asesoría, consultoría y capacitación en procesos de 

intervención social, investigación de mercado, estudios de opinión, diagnóstico y 

desarrollo organizacional, evaluación y diseño de programas sociales y 
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educacionales, desarrollo local, planificación social y participación ciudadana». 

También ha acreditado que la referida sociedad utiliza activamente el nombre 

«EKOS CONSULTORES» para identificar sus servicios de asesoría, estudios y 

capacitación en el ámbito social y educacional desde el año 2011. En 

consecuencia, si bien el Primer Solicitante tiene la calidad de socio de dicha 

sociedad, ambas son personas distintas y es esta última la verdadera titular del 

derecho sobre el referido nombre de fantasía «EKOS CONSULTORES». Con 

todo, es igualmente indudable que el Primer Solicitante detenta, si bien no un 

derecho, sí un interés legítimo sobre el referido nombre de fantasía de dicha 

sociedad y por lo mismo sobre el nombre de dominio en disputa. 

12.-) Que se encuentra también acreditado en autos, mediante documentos no 

objetados, que Natura Cosméticos S.A., Segundo Solicitante, es titular en nuestro 

país de derechos adquiridos sobre la marca EKOS, según registro N° 687196, 

que distingue en general productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, clase 

5, de fecha 4 de marzo de 2004. Además, es titular de las marcas NATURA 

EKOS, según registros N° 650238 y N° 909691, para distinguir productos de las 

clases 3 y 5, referidos a productos cosméticos, farmacéuticos, veterinarios e 

higiénicos, el más antiguo de los cuales corresponde a la renovación del registro 

583950 de 30 de noviembre de 2000. De los documentos acompañados por 

dicha parte consta que utiliza efectivamente la marca EKOS asociada 

principalmente a productos cosméticos. 

13.-) Que la Segunda Solicitante también ha sustentado su demanda en el hecho de 

ser titular de los nombres de dominio <naturaekos.cl> y <ekos.cl>,  los que no 

están en uso como sitios web, según consta a este sentenciador tras haber 

intentado localizarlos dejando constancia en autos. A este respecto cabe señalar 

que el derecho del asignatario de un nombre de dominio es un derecho personal 

fruto de la relación jurídica contractual entre la Universidad de Chile y el 

asignatario, uno de cuyos efectos es el uso de un determinado nombre de 

dominio por parte de este último. La asignación de un nombre de dominio —

efecto del contrato de registro— no constituye ni da origen a un derecho real, los 

cuales sólo pueden ser creados por el legislador, y por tanto el asignatario no 

goza del derecho de exclusividad propio de la marca comercial. Como 

consecuencia de lo anterior, debe concluirse necesariamente que los citados 

nombres de dominio no pueden esgrimirse válidamente como derechos 

adquiridos que pudieren ser contrariados, a su vez, por otras solicitudes de 

asignación de nombres de dominio, puesto que éstas no pueden afectar los 
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derechos personales de tales asignatarios, quienes continúan posteriormente 

ejerciendo sus derechos de asignatarios, sin que se afecte su vínculo jurídico. 

14.-) Que, como consecuencia de lo razonado en los considerandos precedentes, 

únicamente la Segunda Solicitante es titular derechos adquiridos sobre un signo 

incluido en el nombre de dominio disputado, cual es la marca EKOS. Por ende y 

con arreglo a los postulados asumidos en el considerando noveno de esta 

sentencia, es menester analizar si existe una «afectación» a dicho derecho 

mediante la Primera Solicitud.  

15.-) Que para tal efecto es necesario recurrir a la normativa especial sobre marcas 

comerciales para delimitar el alcance del derecho invocado por la Segunda 

Solicitante. Al respecto, el artículo 19 bis letra D de la ley 19.039 de Propiedad 

Industrial dispone: «La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y 

excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido 

y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o 

industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca 

registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el 

curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para 

productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean 

idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a 

condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. 

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para 

productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se 

presumirá que existe confusión». 

16.-) Que, como se ha dicho, la marca EKOS de la Segunda Solicitante está registrada 

para distinguir productos cosméticos, farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, 

rubro de no guarda vínculo ni relación alguna con el giro de actividades que 

realiza el Primer Solicitante a través de la sociedad Fernández y Pizarro Limitada 

y/o Ekos Consultores, de cual es socio, y que a su vez concuerda con el 

contenido del sitio web al que se accede mediante el nombre de dominio en 

disputa. En efecto, como se ha dicho, el giro de la referida sociedad Fernández y 

Pizarro Limitada y/o Ekos Consultores es el «desarrollo de estudios y prestación 

de servicio de asesoría, consultoría y capacitación en procesos de intervención 

social, investigación de mercado, estudios de opinión, diagnóstico y desarrollo 

organizacional, evaluación y diseño de programas sociales y educacionales, 

desarrollo local, planificación social y participación ciudadana». 
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17.-) Que, adicionalmente, el nombre de dominio en litigio no se agota en la expresión 

«ekos», sino que incluye el vocablo «consultores», mediante el cual se 

singulariza adecuadamente el tipo de servicio específico que presta el usuario del 

sitio web al que se accede mediante dicho nombre de dominio. En consecuencia, 

el solo significado de este último lo diferencia suficientemente del ámbito 

específico protegido y para el cual se usa la marca de la Segunda Solicitante. 

Respecto de esto mismo, no resulta razonable a ojos de este sentenciador lo 

planteado por el Segundo Solicitante en el sentido que la palabra «consultores» 

sería un sinónimo de «vendedores», puesto que dicha expresión tiene un 

significado natural y obvio muy diferente, cual es, conforme al diccionario de la 

Real Academia Española: «persona experta en una materia sobre la que asesora 

profesionalmente». Por lo mismo, el concepto «consultores» dentro del nombre 

de dominio disputado, lejos de generar confusión con la marca del Segundo 

Solicitante, permite imprimirle un significado propio y alejado del campo operativo 

de dicha marca, y a la vez vincularlo con la sociedad del Primer Solicitante. 

18.-) Que, por todas las razones antes expuestas, este sentenciador concluye que la 

Primera Solicitud sobre el nombre de dominio disputado, tanto en su 

denominación —que incluye la expresión «consultores»— como en su ámbito 

operativo de uso efectivo —servicios de asesorías, estudios y capacitación en el 

ámbito social y educacional— no es inductiva a error o confusión para los 

usuarios de la Red, de manera que no contraría los derechos de la Segunda 

Solicitante sobre la marca registrada en que sustenta su pretensión. 

19.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 

14 RFR-CL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro 

comparte— la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo 

únicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las 

recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen 

antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o 

interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea 

asignado de manera exclusiva. 

20.-) Que si se analiza el nombre de fantasía «EKOS CONSULTORES» de la 

sociedad Fernández y Pizarro Limitada, usuaria autorizada del nombre de 

dominio en litigio y de la cual, como se ha dicho, el Primer Solicitante es uno de 

sus dos socios, se concluye que el núcleo distintivo o característico del mismo  

—que también forma parte integrante del nombre de dominio litigioso— es la 
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expresión «EKOS», mientras que el elemento restante «consultores» es una 

referencia a su objeto social. Por su parte, la marca EKOS de la Segunda 

Solicitante está también incluida en el nombre de dominio en disputa, sin coincidir 

completamente con éste. Con todo, atendidos los ámbitos de actividad 

específicos de cada parte, ya analizados, debe concluirse necesariamente que es 

el Primer Solicitante quien ha demostrado un vínculo directo y lógico entre el 

concepto «consultores» y su campo operativo. Desde esta respectiva, resulta 

más acorde con la prudencia y la equidad asignar el nombre de dominio al Primer 

Solicitante. 

21.-) Que también es relevante considerar que la sociedad del Primer Solicitante 

«Fernández y Pizarro Ltda» y/o «Ekos Consultores», usuaria autorizada del 

nombre de dominio en disputa, fue constituida con fecha 21 de enero de 2011, 

esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud, de 

fecha 26 de enero de 2011, lo cual demuestra que esta última es un acto 

consecuente y razonable, con pleno respaldo preexistente y sustentada en un 

interés legítimo del Primer Solicitante. Teniendo en cuenta tanto lo anterior, como 

el hecho de que el contenido alfanumérico del nombre de dominio se adecua 

precisamente al giro de actividades de la referida sociedad, este sentenciador 

concluye necesariamente que la Primera Solicitud es un acto legítimo. En fin, en 

atención al uso del nombre de dominio autorizado por dicha parte, sobre lo cual 

ya se ha razonado en este fallo, se concluye además que tanto la presentación 

de la Primera Solicitud como el uso posterior de dicho nombre de dominio han 

sido realizados de buena fe. 

22.-) Que, por su parte, es también la conclusión de este sentenciador que la Segunda 

Solicitante ha ejercido sus derechos de manera formalmente legítima, mediante 

la presentación de una solicitud posterior sobre el nombre de dominio litigioso, 

pretensión que este sentenciador estima entendible, mas no por ello amparable, 

concluyéndose que ha tenido motivos plausibles para litigar. 

23.-) Que las conclusiones precedentes se sustentan, obviamente, en los 

antecedentes de autos, y teniendo además en consideración el disímil tipo de 

actividades comerciales actuales de las partes, lo cual no obsta a que, de llegar a 

producirse en el futuro una colisión o confusión entre tales actividades, pudiere 

crearse una situación nueva que pudiere ser resuelta en base a otros criterios y 

con otras conclusiones. 
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24.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este 

sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas 

sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o 

derechos válidamente adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la 

pretensión del Primer Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad 

expuestos en los considerandos precedentes. 

25.-) Que aún en el supuesto —no concurrente en la especie— de estimarse que 

ambas solicitudes de asignación pudieren encontrarse en una situación igualdad 

o equiparidad de condiciones, la controversia de autos debiera resolverse 

entonces conforme a otro criterio de equidad y de prudencia, esto es, el principio 

de prioridad en el tiempo o prior in tempore potior in iure —mal llamado por 

muchos first come first served— asignándose en tal caso el nombre de dominio 

en disputa a quien lo solicitó en primer lugar. 

26.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que «Las costas del arbitraje 

serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando 

de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin 

perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las 

costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de 

dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de 

derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante 

haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo 

alguno para litigar». En la especie, no concurren ninguno de presupuestos de 

excepción antes transcritos, de manera que deberá darse aplicación a la regla 

contenida al principio de la citada norma. 

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes 

del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, 
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S  E      R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

I.- Acoger la demanda deducida por don Víctor Eduardo Fernández González y, en 

consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio  

<ekos-consultores.cl> presentada por Natura Cosméticos S.A., ordenando su 

eliminación. 

II.- Rechazar la demanda deducida por Natura Cosméticos S.A. 

III.- Asignar el nombre de dominio <ekos-consultores.cl> a don Víctor Eduardo 

Fernández González, RUT 13.020.836-3. 

IV.- No condenar en costas a Natura Cosméticos S.A., salvo el pago de los 

honorarios arbitrales que son de su cargo. 

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente 

sentencia para los fines correspondientes. 

Rol Nº 5-84-2011. 

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de 

testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, 

y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8. 

 


