Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001, Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
conosur.cl

En Santiago a 28 de Julio de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para
resolver la disputa respecto del dominio conosur.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner
término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC Chile,
he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante CARLOS ALBERTO BENNETT GUZMAN, domiciliado en
Camino del Mirador N° 13100, casa 13, Lo Barnechea, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante
Representado por ESTUDIO VILLASECA (LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA), domiciliado Av. Alonso
de Cdrdova N° 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de Abril de 2014, se recibid en mi oficina Oficio N° 19646, materia solicita arbitraje
dominio conosur.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que mediante carta de fecha 29 de Abril de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las partes en
conflicto por medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de
normas del procedimiento para el dia 13 de Mayo de 2014, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 05 de Mayo de 2014, el Primer Solicitante via mail solicita cambio de fecha de arbitraje,
en razon de tener un compromiso laboral.

4. Que con fecha 06 de Mayo de 2014, se resuelve: como se pide, se suspende la Audiencia fijada para
el dia 13 de Mayo de 2014 a las 12:00 horas, y en su lugar se cita a las partes a la audiencia para el
dia 15 de Mayo de 2014 a las 12:00 horas en la Oficina del Juez Arbitro.

5. Que con fecha 15 de Mayo de 2014, siendo las 12:15 horas se llevd a efecto comparendo decretado
en autos, con la asistencia del Primer Solicitante CARLOS ALBERTO BENNETT GUZMAN,
representado por don Patricio Riffo Oliva, Abogado y con la asistencia del Segundo Solicitante
representado por ESTUDIO VILLASECA (LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA), quienes conceden
patrocinio y poder a don Oscar Rodriguez Baeza, abogado; y en presencia de Gabriela Paiva Hantke,
juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliacién que ponga término al
presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentacion NIC.
Llamadas las partes a conciliacion, esta no se produce, por lo que se procede a fijar las Normas de
Procedimiento.

6. Que con fecha 02 de Junio de 2014, se recibe Argumentos de mejor derecho del Primer Solicitante.

7. Que con fecha 06 de Junio de 2014, se recibe Demanda de asignacion de nombre de dominio del
Segundo Solicitante.

8. Que con fecha 09 de Junio de 2014, se resuelve: A presentacion del Primer Solicitante, Téngase
presente argumentos de mejor derecho. A presentacion del Segundo Solicitante, se resuelve, En lo
principal: Por presentada Demanda de asignacion de nombre de dominio “conosur.cl”; Primer Otrosi:
Por acompafiados documentos con citacion. Que segln N° 3 Fijado en las normas de Procedimiento,
se da inicio a un plazo de 10 dias habiles para observaciones y comentarios reciprocos a los escritos y
pruebas presentadas.



9. Que con fecha 23 de Junio de 2014, se recibe escrito del Segundo Solicitante

10. Que con fecha 24 de Junio de 2014, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante, Téngase
presente. Se deja constancia que el Primer Solicitante no realiz presentacion alguna. Que segun
punto N° 4 Fijado en las Normas de Procedimiento “Vencido el plazo indicado, la causa quedard en
estado de oir sentencia, y se resolvera la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no
haber presentado”. Se cita a las partes a oir Sentencia.

11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

| Dada mi experiencia recogida en mas de 14 afios de experiencia en este rubro me interesa
poder entregar una oferta de valor. Dado lo anterior, surge entonces la posibilidad de realizar
tanto la creacion de nuevos negocios, como mejorar y potenciar los negocios actuales en este
ambito, no solo en Chile, sino también en el Cono Sur.

Il.  Elfoco de este emprendimiento esta en prestar asesorias de gestion de riesgos y seguros en
los distintos paises de Latinoamérica. Una forma de sobrevivir en este mercado es
diversificarse e internacionalizarse.

. La metodologia consiste en desarrollar un estudio acabado de los distintos &mbitos donde el
cliente tiene interacciones y como esto influye en un riesgo propio o que pueda provocar a
terceros. Por nombrar algunos de los potenciales corredores en el Conosur donde puedo
hacer gestiones son:

- Colombia: Grupo Helm (Helm Corredor de Seguros S.A.)

- Per(: Grafia y Asociados Corredores de Seguros

- Argentina: Risk Group

- Ecuador: Asertec Corresores de Seguros
Los focos principales de la gestion es abordar en dichos paises la problematica de la gestion
de riesgos y seguros, especialmente en lo que se refiere a flotas de vehiculos motorizados y
equipos moviles, donde creo que es mucho lo que puedo aportar.

IV.  Respecto a la impugnacion de la empresa Legal Publishing en la inscripcion del sitio
www.conosur.cl, quienes se sienten amenazados porque pudiera incursionar en el negocio
editorial, quiero precisar lo siguiente:

- No conozco y nunca me he desenvuelto en el negocio editorial y creo que nunca lo
haré.

- Mis conocimientos, habilidades y aptitudes estan orientadas a la gestion de riesgos
y seguros, muy alejado de lo que significa el negocio de Legal Publishing.

- No tenia conocimiento de que existiera una editorial 0 empresa relacionada que
tuviera el nombre Conosur.

V. Enrelacion a los perjuicios que tendria si no me adjudicara el nombre del sitio en www.nic.cl

seria:
- Perder un nombre potente para mi emprendimiento dada la connotacion
sudamericana.
- Perder identidad de marca, ya que la empresa que quiero emprender se llamaria
Conosur Asesorias.

- Desconocerme que tuve la vision y oportunidad de inscribir el sitio antes que otros.

Finalmente me pregunto que si para Legal Publishing estan estratégico tener inscrito el
nombre de Conosur, por qué no tuvo la vision y se adelant a inscribirlo en NIC antes que lo
hiciera yo?

12. Que por la parte del Primer Solicitante, se tienen por acompafados los siguientes documentos:

- Certificado de grado de Licenciado en Ciencias Econdmicas y Administrativas
Pontificia Universidad Catolica de Chile

- Titulo de Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Catolica de Chile

- Curso Diplomado en Seguros Generales y Vida de la Escuela de Seguros de Chile



- Certificado Curso Responsabilidad Civil — de la Escuela de Seguros de Chile
- Ciclo de Charlas de la compafiia de seguros AIG - La Interamericana

13. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

VI.

LEGAL PUBLISHING es la empresa lider en esta parte del orbe para el desarrollo de
informacion inteligente para empresas y profesionales, particularmente en el &rea del derecho.
Con una marcada presencia nacional por mas de treinta afios, hoy es la sucesora de la
Editorial Juridica Conosur Ltda.

Asimismo, la adquisicion precisamente de aquella editorial por parte de mi representado
obedece a la fama y reconocimiento con que esta y su housemark CONOSUR cuentan en el
mercado, especialmente en el campo juridico, hecho que se pretende no solo resguardar por
mi mandante, sino incrementar y desarrollar su identidad y atributos a la nueva plataforma que
es hoy la “red de redes”, mas conocida como Internet, poseyendo el uso de tecnologias de
punta, entrega soluciones especializadas en gestion de la empresa, andlisis de materias legal,
regulatoria, tributaria, laboral y de comercio exterior.

Es asi que mi representado es titular de la marca comercial CONOSUR®), la cual se encuentra
registrada bajo el N° 696.641, y cuya primera fecha de registro es de 21 de marzo de 1994, en
el entonces Departamento de Propiedad Industrial, actual Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, para los servicios de la clase 40, que incluyen los de imprenta.

CONOSUR (MARCA COMERCIAL)
CONOSUR (NOMBRE DE DOMINIO REQUERIDO POR EL PRIMER SOLICITANTE)
Como se puede apreciar a simple vista, la identidad del concepto es tal, que induce a errores y
Confusiones a los consumidores en cuanto a la procedencia del concepto y sus servicios.
Por ende este acto, provoca como efecto la dilucion marcaria del signo registrado, ya que,
generard un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo atendida la
pérdida de su hoy enorme poder distintivo..
Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el
derecho de propiedad de mi mandante sobre el signo distintivo, respecto el cual tiene
proteccion de rango constitucional y legal.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la “identidad comercial’, un
concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y que
amerita por tanto, la méaxima proteccion juridica.

Finalmente, debemos tener presente que de acuerdo al orden publico econdmico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los
productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado
en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

En atencion a lo expuesto, estimamos que nuestro representado se encuentra de buena fe
con respecto a su solicitud competitiva y tiene un mejor derecho para la asignacion definitiva
sobre el nombre de dominio, atendida la trayectoria comercial de editorial CONOSUR del cual
mi representado es su continuadora y no sélo el reconocimiento sino la fuerte carga y atributos
positivos que tiene asociada su marca CONOSUR. Y sefiala que el mejor derecho sobre el
mismo corresponde a la sociedad EDITORIAL LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA
asignéndole el dominio de autos, y desechando en todas sus partes la pretension del Primer
Solicitante, con expresa condena en costas.

Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafiados los siguientes
documentos: Registro Marcario N° 696.641, para la clase 40, incluye imprenta'y Publicidad de
Conosur.

14. Que con fecha 23 de Junio de 2014, el Segundo Solicitante presenta escrito evacuando traslado, en el
cual reitera los mismos argumentos de hechos y de derechos expuestos en el libelo presentado ante
VS. Arbitral el 6 de junio de 2014. Asimismo, debemos mencionar a SS., que el primer registro
marcario de nuestra representada data de fecha 21 de marzo de 1994, muy anterior al requerido del
primer solicitante.



CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de cada
solicitante el que su inscripcién cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que
no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo
Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuél de las partes posee
un mejor derecho sobre el dominio solicitado conosur.cl, y si eventualmente una de las solicitudes
competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho acreditado en la causa que el Segundo Solicitante es titular de la marca registrada
conosur.cl, la cual se encuentra registrada desde el afio 1994, o se hace ya mas de 20 afios.

3. Que unido a lo anterior la marca registrada Conosur del Segundo Solicitante es profusamente usada en el
mercado y goza de fama y notoriedad en el rubro de imprenta y textos juridicos en general, ambito que
incluye entre otros seguros y impresiones en materias de legislacion economica y comerciales que se
encuentran relacionadas con el rubro del Segundo Solicitante.

4. Que en relacion a los argumentos del Primer Solicitante en relacion a que luego de una amplia experiencia
en materia de asesorias de un 14 afios, desea ahora iniciar un nuevo emprendimiento en sus especialidades
ahora orientado al Conosur y de ahi el nombre de dominio elegido, es un argumento que demuestra que en
los hechos el Primer Solicitante no es conocido por el nombre Conosur, nombre por el cual si es conocido y
tiene en uso desde larga data el Segundo Solicitante.

5. Que considerando lo expuesto precedentemente y siendo el dominio en disputa conosur.cl idéntico a la
marca registrada Conosur del Segundo Solicitante, marca que ademas usa y por la cual es identificado en el
mercado de impresos, resulta evidente que de otorgarse el dominio conosur.cl a alguien distinto del titular de
la marca y de quien usa el nombre se producirdn confusiones y errores en los consumidores de internet
respecto al origen de los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

6.En efecto, ahondando en el razonamiento anterior se debe considerar que el dominio solicitado consiste
solo en la expresion Conosur sin ninguna otra expresion lo cual identifica el dominio en forma directa con la
marca Conosur al tratarse de signos idénticos, careciendo el Primer Solicitante de un mejor derecho en
relacion a este nombre, mejor derecho que a juicio de este arbitro se ha probado en autos que recae sobre el
Segundo Solicitante, quien ha acreditado titularidad de la marca Conosur por mas de 20 afios y uso de la
misma en el campo de las impresiones, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio conosur.cl al Sequndo Solicitante, Representado por ESTUDIO VILLASECA
(LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA)

Sobre solicitud de Condena en Costas no ha lugar

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Isabel Paiva Hantke, Rut:
7.287.246-0 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.
GABRIELA PAIVA HANTKE

Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 7.287.246-0 RUT: 16.278.653-9



