JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago,9 de Junio de 2008.

Juicio arbitral “telecheck.cl”
Rol 03 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 08535 de Nic Chile, de 02 de Enero de 2008, se designé a la suscrita
como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de dominio

“telecheck.cl”

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempenfarlo fielmente, se cité a
las partes, mediante resolucion de 04 de Enero de 2008, a una audiencia de conciliacion
y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 21 de Enero de 2008, a las 16:30 horas,
en el despacho de esta Juez Arbitro, notificandoseles la misma por carta certificada, lo

que consta en autos.

Que con fecha 21 de Enero de 2008, a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia, con la
asistencia de dofia LORENA CARVAJAL VALDES, secretaria, con poder delegado del
abogado don Rodrigo Cooper Valdés, por el segundo solicitante; de don RODRIGO
RETAMAL ZAPATA, abogado, quien actud con fianza de rato, por el primer solicitante, y

del arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijé el procedimiento
arbitral a seguir, de todo lo cual se levant6 acta, dandose por notificadas personalmente a

las partes asistentes.

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

de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante allegaron
sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, con fecha 18 de Abril de
2008, se recibi6 la causa a prueba, y el dia 4 de Junio de 2008, se cit6 a las partes para

oir sentencia.

Y teniendo presente ademas:

1° Que a fojas 15, con fecha 10 de Marzo de 2008, don Rodrigo Cooper Valdés,
abogado, en representacion de TELECHECK INTERNATIONAL, INC., como segundo
solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral por asignacion del nombre de

dominio “telecheck.cl” , en la cual explico sus argumentos.

2° Dichos argumentos -en sintesis-, son los siguientes:
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a)

Que la parte contraria, la Compafia Garantizadora Telecheque Sociedad
Anonima, solicité el nombre de dominio “telecheck.cl” a lo cual su representada
se opuso, atendida la existencia del registro chileno N°736.282, de fecha 17 de
Octubre de 2005, de la marca “TELECHECK?”, para distinguir servicios de la clase
26, y los siguientes registros marcarios en el extranjero:

Marca “TELECHECK?”", registro N°835.877, para dist inguir servicios de las clases
36 y 42 en Australia.

Marca “TELECHECK CANADA", registro N° TMA 299.956, para distinguir
servicios de la clase 36 en Canada.

Marca “TELECHECK”", registro N° TMA 288.305, para distinguir servicios de la
clase 36 en Canada.

Marca “TELECHECK?”, registro N° 699.404, para distinguir servicios de la clase
36 en México.

Marca “TELECHECK?”, registro N° 614.943, para distinguir servicios de la clase
36 en Nueva Zelanda.

Marca “TELECHECK?”, registro N°952.374, para distinguir servicios de la clase
36 en Espafia.

Marca “TELECHECK?”, registro N°00099326, para dis tinguir servicios de la clase
36 en Taiwan.

Marca “TELECHECK?”, registro N° 252.556.876, para distinguir servicios de la
clase 36 en Estados Unidos; renovacion del registro N°1.001.820, de fecha 14
de Enero de 1975.

Marca “TELECHECK?”, registro N° 6.448, para distin guir servicios de la clase 42
en Puerto Rico.

Marca “TELECHECK?”, registro N°104500, para disti nguir servicios de la clase 35
en Panama.

Marca “TELECHECK?”, registro N°699.405, para dist inguir “servicios de acceso a
una base de datos interactiva de computadora, la cual permite acceder a
registros de comerciantes relacionados con transacciones relacionadas con
cheques y con la autorizacion de cheques”, de la clase 42.

Marca “TELECHEQUE", registro N° A580.143, para distinguir servicios de la
clase 36 en Australia.

Marca “TELECHEQUE?", registro N°218.905, para dis tinguir servicios de la clase
36 en Nueva Zelanda.

Marca “TELECHEQUE?", registro N°93/2767, para dis tinguir servicios de la clase
36 en Sudéfrica.

Marca “TELECHEQUE CANADA”, registro N° TMA298.308, para distinguir
servicios de la clase 36 en Canada.

Marca “TELECHEQUE”, registro N° TMA282.664, para distinguir servicios de la
clase 36 en Canada.

Sefala entonces que el nombre de dominio en conflicto corresponde en forma

exacta — tanto desde el punto de vista grafico como fonético — a una marca comercial

inventada por el segundo solicitante, y ampliamente utilizada en los servicios que
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éste presta a nivel mundial desde hace afios. Agrega que las marcas “TELECHECK”
y “TELECHEQUE”" son famosas y notorias en el mundo entero, utilizadas a lo menos
desde el afio 1964, fama y notoriedad reconocida mediante diversas sentencias
emitidas tanto por el Departamento de Propiedad Industrial chileno, como asimismo
por érganos equivalentes en otros paises, para lo cual sefiala diversas sentencias en

las cuales se reproducen tales afirmaciones.

Sefiala ademas que el dominio solicitado es grafica y fonéticamente idéntico a la
razén social del segundo solicitante, y ademas corresponde a su housemark,
existiendo otras marcas que la incluyen, tales como “TELECHECK ELECTRONIC
CHECK ACCEPTANCE”", “TELECHECK RECURRING PAYMENT”, “TELECHECK
ECLIPSE”, TELECHECK SMART ACCOUNT", “TELECHECK WIRELESS
PROTECTION PROGRAM”, “TELECHECK INTERNET CHECK ACCEPTANCE?”", etc.

b) Luego, el segundo solicitante sefiala que los nombres de dominio consisten en
direcciones electrénicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son
conocidos e identificados en la red, con la finalidad de poder utilizar los diversos
servicios ofrecidos por ella. Es parte esencial del nombre de dominio el poder
identificar a su asignatario o al que opere bajo el dominio, ya que de no ser asi,
se producirian invariables errores entre los usuarios de Internet, quienes
accederian a un nombre de dominio con la intencion de llegar a la empresa titular
de la marca — en especial si se trata de una marca famosa y notoria — y se
encontrarian con un tercero que nada tiene que ver con el titular de la marca que
corresponde al nombre de dominio. En este caso, Internet seria una red confusa
y cadtica, que terminaria frustrando a los usuarios, quienes perderian valioso
tiempo en infructuosas busquedas.

c) A continuacién, sefiala que tanto la doctrina nacional como extranjera ha
considerado que existe una estrecha relacion entre nombres de dominio y
marcas comerciales, por lo que la resolucién de los conflictos por asignacion de
nombres de dominio deben tomar en cuenta esta situacion, especialmente la
titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de
dominio, por cuanto éstos pretenden identificar adecuadamente al titular de los
productos y servicios que se transan en el mercado, siendo también ese el
objetivo de una marca comercial. Es asi como se debe tener presente la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio UDRP,
desarrollada por ICANN, ya que en su aplicacién tienen especial relevancia las
marcas comerciales de las cuales pueden ser titulares las partes, por cuanto
I6gicamente ayuda en la determinacion de quién tiene mejor derecho a un
nombre de dominio en disputa.

d) Sefiala ademas, que en el presente caso, al ingresar a la red y solicitar la pagina
“telecheck.cl”, los usuarios de Internet querran encontrar en ella todo lo relativo
a los servicios del segundo solicitante. Por otro lado, al ser idéntico el dominio en
conflicto con las marcas previamente registradas a nombre del segundo
solicitante, es de todo factible que los consumidores incurran en errores

ingresando a la pagina web del primer solicitante, cuando en realidad pretendian
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informarse respecto de los servicios del segundo solicitante, lo cual se producira

dado que el nombre de dominio solicitado incluye en forma integra la marca

comercial del segundo solicitante. Todo esto constituiria una causal de error y

confusion, que contradice el espiritu de los criterios determinados por ICANN y

reconocidos por la Reglamentacion de NIC Chile aplicables en esta materia,

criterios recogidos en las causales de revocacion, contenidas en los articulos 20,

21 y 22 de dicho Reglamento. Por todas estas razones, el segundo solicitante

seria el titular del mejor derecho para la obtencion del nombre de dominio en

disputa.

3° Que el demandante acompafid los siguientes documentos, no objetados por la

contraria:

1.

Copia impresa tomada de la pagina web del Departamento de Propiedad
Industrial, de la marca comercial “TELECHECK”, registro N° 736.282, para
distinguir servicios de clase 36.

Copia impresa tomada de la pagina web del Departamento de Propiedad
Industrial, de la marca comercial “TELECHEQUE”", registro N°716.825, para
distinguir servicios de clase 36.

Fotocopia simple de la sentencia N° 126254, de fecha 12 de Septiembre de
2003, recaida en solicitud de marca “TELECHEQ”, N° 580.801, para distinguir
servicios de clase 36.

Fotocopia simple de la sentencia N° 129083, de fecha 8 de Abril de 2004,
recaida en solicitud de marca “TELECHEQUE”, N° 586. 975, para distinguir
servicios de clase 36.

Fotocopia simple de la sentencia N° 129082, de fecha 8 de Abril de 2004,
recaida en solicitud de marca “TEL — E — CHEQ”, N° 586.981, para distinguir
servicios de clase 36.

Fotocopia simple de la sentencia N° 127445, de fecha 7 de Noviembre de
2003, recaida en solicitud de marca “TELECHECK”, N° 586.982, para

distinguir servicios de clase 36.

4° Que a fojas 26, con fecha 14 de Marzo de 2008, don Rodrigo Retamal Zapata,
abogado, en representacion de COMPANIA GARANTIZADORA TELECHEQUE S.A.,

como primer solicitante y demandado en autos, contest6 la demanda de autos, en la cual

explicé sus argumentos, para obtener que le sea asignado definitivamente el nombre de

dominio en disputa.

Sus argumentos, en sintesis, son los siguientes:

a)

Que formuld la solicitud de inscripcidn con antelacién al segundo solicitante,
lo que le permite disponer segun la Reglamentacién vigente, de una
preferencia acreditable, lo que conllevaria a un derecho de mejor posicién. En
efecto, la Reglamentacién que al respecto regula la materia, beneficia

precisamente a quien efectle la solicitud a cualquier tercero. En los hechos
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b)

c)

d)

e)

descritos por el demandante, se acredita que ellos han dispuesto una
oposicién, sin el animo real de proceder a la materializacién de una solicitud
formal de inscripcion de dominio de Internet. Es asi como la inexcusabilidad
del actor al no requerir la formulacién expresa de la inscripcién de dominio,
s6lo hace ver la nula disposicion de necesidad del registro, lo que hace
presumir que las verdaderas intenciones de éste es el perjuicio directo al
primer solicitante, lo que se corrobora en los hechos en que sistematicamente
han pretendido perjudicar el buen nombre y crédito del primer solicitante, en
estas instancias en otras, tal como se acredita de los mismos registros
acompafiados por el demandante.

Luego, sefala que el primer solicitante corresponde a una empresa de
prestigio con presencia en la actividad comercial de Chile; que en méas de un
cuarto de siglo, le ha permitido posicionarse de un crédito, nombre, prestigio
y otras caracteristicas semejantes que la hacen reconocible a simple vista,
liderando las preferencias de los consumidores en el mercado de la
garantizacién, lo que conlleva a un respaldo formulado a través de
planteamientos solidos que hoy se pretende vulnerar. De los dichos del
segundo solicitante se colige una serie de situaciones que no son efectivos,
como la verdadera necesidad de oposicion, que no es otra que el perjuicio
directo al primer solicitante en su politica de expansion y crecimiento.
Asimismo, se pretende hacer creer que el segundo solicitante dispone de una
presencia real y efectiva en Chile, cuando en la practica ello no es efectivo,
pues no existen en el mercado para los servicios que se sefialan en su
demanda. Finalmente, pretender confundir a sus consumidores, y de paso al
mercado, con formulas idénticas que tienen como Unico horizonte el
descrédito del primer solicitante.

Luego, sefala que en cada uno de los registros a que alude el segundo
solicitante, no existe presencia efectiva ni uso real del registro de Internet, lo
gue reafirma la posicién de que la Unica finalidad perseguida es el perjuicio
directo a todos aquellos que, de modos legitimos y encuadrados dentro de la
reglamentacioén, quieren hacer un buen uso de las herramientas tecnolégicas
gue se disponen y permitir mejores beneficios a los consumidores. Es asi
como la postura del primer solicitante es clara y contundente, pues al margen
de que esta amparado por una preferencia, dispone realmente de un uso
legitimo y que es producto de un esfuerzo sistematico de una politica de
crecimiento de la empresa que permitiria mayores beneficios a sus clientes.

A continuacion, sefiala que no es efectivo que toda la legislacion y
jurisprudencia avalan la pretension del segundo solicitante. En efecto, la
Reglamentacion establece un beneficio al primer solicitante que, ain cuando
no es vinculante en forma directa, sirve de base para la fundamentacion de la
adjudicacién a éste, lo que ha quedado reiteradamente establecido en
nuestra jurisprudencia.

Por dltimo, sefala que todo lo que el segundo solicitante da por resuelto,
respecto al tema marcario, se encuentra en etapa de evaluacion, por lo que

no dispone de los argumentos indirectos de beneficio a los que alude en su
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escrito. Es asi como la especulacién de sus dichos conlleva a que su
pretensibn no sea otra que el perjuicio y persecucion directa al primer

solicitante.

Que el primer solicitante acompafia el siguiente documento, no objetado por la contraria:

1.- Copia de la personeria del primer solicitante.

5° Que, a fojas 35, y haciendo uso del traslado conferido, con fecha 09 de Abril de 2008,

el segundo solicitante hizo presente a este tribunal, las siguientes consideraciones:

a) En primer lugar, sefala que rechaza que por el hecho de ser la contraria el
primer solicitante del dominio, tenga un mejor derecho sobre el mismo,
recordando que el principio “first come, first served”, era un principio valido en las
primeras etapas de los registros de los gTLD .com , .net y .org . Sin embargo,
los nuevos gTLD genéricos, tales como .info y .biz , especificamente contemplan
procedimientos a través de los cuales se pueden hacer valer derechos a priori,
con lo que el principio del primer solicitante aludido ha perdido fuerza, siendo
considerado hoy en dia como un principio de dltima ratio, aplicandose
Unicamente en los casos en que ninguna de las partes en conflicto demuestre
tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o bien cuando
las partes se encuentran en igualdad de derechos, lo que no ocurre en la especie
toda vez que los derechos del segundo solicitante son anteriores y legitimos,
habiendo sido el creador de la marca “TELECHECK” y titular de la misma tanto
en Chile como en el extranjero, con lo cual el principio “first come, first served” no
tendria cabida en el presente juicio arbitral, para lo cual reproduce lo sefialado en
el Reglamento de NIC Chile, en sus articulos 10 y 14. A continuacion, vuelve a
sefialar los registros marcarios que posee el segundo solicitante, mencionando
una extensa lista de 98 marcas comerciales que contienen la denominacion
“TELECHECK?”, en diversas partes del orbe.

b) Luego sefala que considera inaceptable lo expresado por el primer solicitante en
el sentido que el demandante ha “pretendido perjudicar el buen nombre y crédito”
del primer solicitante, en circunstancias que lo que ha hecho el segundo
solicitante a lo largo de estos afios es simplemente resguardar sus derechos de
propiedad intelectual, lo cual ha sido reconocido por la jurisprudencia
debidamente acompafada. Es asi como parece sorprendente que la contraparte
se considera victima del segundo solicitante, toda vez que es ésta quien ha
creado, usado y dado fama a la marca “TELECHECK” en el mundo entero, 20
afios antes que el primer solicitante comenzara a usarla en Chile. Entonces, no
se entiende como el primer solicitante, cuyo giro es idéntico al del segundo
solicitante, podia desconocer la existencia de este Ultimo, la empresa mas
grande del mundo en materia de registros comerciales de transacciones
relacionadas con cheques y relacionados, por lo que el real perjudicado es
precisamente el segundo solicitante.

c) Por ultimo, sefiala que el primer solicitante en ninglin momento invoca cuéles

son sus derechos sobre el dominio “telecheck.cl” , ni tampoco sus intereses
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sobre el mismo. Esto, dado que no existen ni derechos ni intereses legitimos que
pueda justificar. El primer solicitante conoce perfectamente los derechos
anteriores y mejores del segundo solicitante sobre la expresion “TELECHECK?”,
reconocidos a través de sentencias del Departamento de Propiedad Intelectual
ejecutoriadas, las cuales no corresponden a sentencias en “etapa de evaluacién”
como errGneamente sefiala el primer solicitante. Es decir, lo que esta parte “da
por resuelto respecto al tema marcario”, es precisamente por el hecho de estar
total y absolutamente resuelto el tema, a través de las sentencias ejecutoriadas
mencionadas, que constan en autos.

d) El segundo solicitante, ademas, solicita se tenga en consideracion lo resuelto en
sentencia arbitral de fecha 7 de Marzo de 2008, por el Juez Arbitro don Felipe
Bahamondez Prieto, por el conflicto relativo al nombre de dominio telecheques.cl,
en el cual, segun el segundo solicitante, se confirma lo expuesto en este
proceso, haciendo un analisis de dicha sentencia y sus principales

considerandos.

6° Que, el segundo solicitante acompafié el fallo antes aludido, con citacion, no siendo

objetado por la contraria:

7° Que, a fojas 50, con fecha 18 de Abril de 2008, se recibi6 la causa a prueba, fijandose
como hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio “telecheck.cl”.

2.- Utilizacién efectiva que las partes han hecho del nombre o denominacién

“telecheck.cl”.

8° Que, a fojas 51, el segundo solicitante acompafi6 los siguientes documentos, no
objetados por la parte contraria:

1. Fotocopia simple de certificado de renovacion de la marca “TELECHECK”
N° 1001820 para distinguir servicios de la clase 42 en Estados Unidos de
Ameérica, y los certificados anteriores, siendo el registro original en ese pais de fecha 14
de enero de 1975.

2. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” N°

835877 para distinguir servicios de la clase 42 en Australia.

3. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” (mixta)

N° 835875 para distinguir servicios de la clase 42 en Australia.

4. Fotocopia simple d e certificado de registro de la Etiqueta N° 835874 para

distinguir servicios de la clase 42 en Australia.

5. Fotocopia simple de certificado de renovacién de la marca “TELECHECK” (mixta)
N° 1679348 para distinguir servicios de la clase 42 en Francia, y los certificados

anteriores, siendo el registro original en ese pais de fecha 8 de agosto de 1980.
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6. Fotocopia simple de certificado de renovaciéon de la marca “TELECHECK”
(palabra) N° 1.679.349 para distinguir servicios de la clase 42 en Francia, y los
certificados anteriores correspondientes, siendo el registro original en ese pais de
fecha 7 de agosto de 1980.

7. Fotocopia simple de certificado de renovacién de la marca “TELECHECK” (mixta)
N° 901653 para distinguir servicios de la clase 42 en ltalia, y los certificados
anteriores correspondientes, siendo el registro original en ese pais de fecha 23 de

septiembre de 1980.

8. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” N°

407080 para distinguir servicios de la clase 42 en ltalia.

9. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” N°

669405 para distinguir servicios de la clase 42 en México.

10. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” (mixta)

N° 692382 para distinguir servicios de la clase 42 en México.

11. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” (mixta)

N° 692383 para distinguir servicios de la clase 42 en México.

12. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK”

N° 614944 para distinguir servicios de la clase 42 en Nueva Zelanda.

13. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” (mixta)

N° 614948 para distinguir servicios de la clase 42 en Nueva Zelanda.

14. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” (mixta)

N° 54048 para distinguir servicios de la clase 42 en Puerto Rico.

15. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK”

N° 6448 para distinguir servicios de la clase 42 en Puerto Rico.

16. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK”

N° 54051 para distinguir servicios de la clase 42 en Puerto Rico.

17. Fotocopia simple de certificado de registro de la marca “TELECHECK” (mixta)

N° 54113 para distinguir servicios de la clase 42 en Puerto Rico.

18. Listado completo de marcas comerciales y nombres de dominio que incluyen la

expresiéon “TELECHECK” en distintos paises del mundo.
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19. Copia simple de la “Guia de la Referencia Réapida de la Terminal de Pago
Eclipse” utilizado en conjunto con la marca “TELECHECK” de mi mandante, para el

mercado hispano parlantes.

20. Fotocopia simple del folleto “Telecheck Procedimientos para Autorizacion de
Cheques” que imprime mi mandante para sus suscriptores hispano parlantes,

siempre con la utilizacion de la marca “TELECHECK”.

21. Copia simple de un folleto publicado por mi mandante desde el afio 1993 en
adelante para el mercado hispano parlante, a través del cual puede apreciarse los
servicios que presta mi mandante bajo la marca “TELECHECK”, y asimismo cémo

funciona el sistema “TELECHECK” para los suscriptores de este sistema.

22. Diversos ejemplos de publicidad realizada por mi mandante en relacion a su

marca “TELECHECK” en diferentes publicacion es a nivel mundial.

23. Folleto publicado por mi mandante en relacién a su marca “TELECHECK” a través

del cual pueden apreciarse los servicios que ofrece bajo dicha marca.

24. Diversos ejemplos de publicidad e informacién publicada po r mi mandante en

distintas revistas y diario s en relacién a su marca “TELECHECK”.

25. Fotocopia simple de publicidad realizada por mi mandante en relaciéon a la
marca “TELECHECK” y de como funciona, publicado en diversas revistas y diarios a

través d el mundo para el mercado angloparlante.

26. Fotocopia simple de brochure preparado por mi mandante para dar a conocer
la marca “TELECHECK” y como funcionan los servicios amparados bajo ella, para

el mercado angloparlante.

27. Copia simple de las paginas pertinentes de “THE NILSON R EPORT” del mes de
junio de 2001, referente al sistema de verificacion de cheques y el porcentaje del

mercado que tiene mi mandante.

28. Copia simple de las péaginas pertinentes de “THE NILSON R EPORT” del mes de
junio de 2002.

29. Copia simple de las paginas pertinentes de “THE NILSON R EPORT” del mes de
julio de 2003.

30. Copia simple de las paginas pertinentes de “THE NILSON R EPORT” del mes de
agosto de 2004.

31. Copia simple de las paginas pertinentes de “THE NILSON REPORT” del mes de
septiembre de 2005.
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32. Fotocopia simple de publicidad realizada por mi mandante en relaciébn a su
marca “TELECHECK” en la revista “CHAIN STORE AGE".

Que, conjuntamente con acompafiar los documentos antes indicados, el segundo
solicitante reiteré los documentos acompafiados en la demanda de fojas 15 y siguientes,

ya individualizados, con citacion.

9° Que, con fecha 4 de Junio de 2008, el tribunal cité a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a
este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cual de las dos partes
en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion del nombre de dominio en

disputa, “telecheck.cl”

SEGUNDO: Que la COMPANIA GARANTIZADORA TELECHEQUE SOCIEDAD

ANONIMA, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es
amparado por el principio existente en la materia, conocido como “first come, first served”,
o Principio del primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder probarse un
mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien
primero solicitd su inscripcién. Este principio debe considerarse como principio de ultima
ratio, debido a que su utilizacién es procedente sélo cuando no existan antecedentes de
hecho o de derecho que permitan justificar la asignacién del nombre de dominio a otro

solicitante.

TERCERO: Que la parte demandada y primer solicitante, para los efectos de acreditar un
legitimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, que a
su amparo le asiste el principio “first come, first served” ya sefialado precedentemente;
ademas ha allegado a este tribunal consideraciones de hecho y de derecho que
demuestran que la inscripcion del nombre de dominio en disputa, obedece a una
estrategia del primer solicitante en torno a una politica de expansién y crecimiento de su
empresa; y que la demanda de autos por parte del segundo solicitante, tan s6lo obedece
a una intencion de este Ultimo de causar un perjuicio y una persecucion en relacion con

sus intereses.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, TELECHECK
INTERNATIONAL INC., ha allegado al proceso diversos elementos de prueba para
dirimir el conflicto, entre otros, diversos registros marcarios de varios paises, incluido
Chile, que contienen la expresién “TELECHECK”, en distintas clases del Clasificador
Marcario, siendo la expresion antedicha elemento central del nombre de dominio en

disputa, ademas de acompafiar una serie de argumentos de hecho y de derecho, que no
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hacen mas que formar la conviccion a este Tribunal que ha sido el segundo solicitante de
autos, quien ha provisto a la expresion “TELECHECK” de fama y notoriedad, motivo por
el cual la asignacién del nombre de dominio al primer solicitante so6lo creara error y
confusion entre los usuarios de Internet. A mayor abundamiento, el segundo solicitante
ha acreditado ser el titular de diversos nombres de dominio y marcas comerciales
alusivas a la frase en cuestion, en un afan de proteger en dltimo término la expresion que
distingue sus servicios al publico. Todos estos antecedentes, incluyendo ademas los
esgrimidos en su libelo de demanda, son antecedentes que representan un mejor

derecho y obran en su favor.

QUINTO: Que este tribunal estima que la segunda solicitante es usuaria de la expresion
“TELECHECK”, asi como de sus marcas comerciales, lo cual ha sido acreditado de
manera profusa durante este juicio, y que el primer solicitante, al inscribir para si el

nombre de dominio ““telecheck.cl” ”, actla de manera contraria a la competencia leal,
conviccidon que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios cuyo
titular es el segundo solicitante, sino que fluye del andlisis sistematico de todos los
antecedentes acompafados, y teniendo en especial consideracion la fama y notoriedad
del uso extensivo de la expresién “TELECHECK” que ha realizado el segundo solicitante
a nivel internacional. Ello, unido a que ha demostrado fehacientemente ser titular en Chile
de registros marcarios que contienen la expresion “TELECHECK”, confieriendo en
conjunto al segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio
“telecheck.cl ”, toda vez que la notoriedad alcanzada a nivel internacional es indiscutible
e innegable, por lo que se ha generado un posicionamiento especifico de dicha marca, y
por ende de dicha denominacién en todo el mundo, por lo cual este tribunal estima
suficientemente acreditado que existe una asociacion de los consumidores entre la

expresion identificatoria y el segundo solicitante.

SEXTO: Que este tribunal, sin embargo, estima que la actitud del primer solicitante, en
razon de inscribir el dominio disputado, es contraria a las normas que rigen el
funcionamiento del sistema de nombres de dominio, ya que este registro vulnera las
normas antedichas, toda vez que el oponente ha acreditado fehacientemente en autos
ser el titular de diferentes registros marcarios de la expresion TELECHECK, la cual
resulta ser el elemento central del nombre de dominio en disputa, existiendo una
correlacién absoluta entre la expresién contenida en los registros marcarios aludidos, y el
nombre de dominio pedido. Ademas, el segundo solicitante ha allegado argumentos que
permiten entender que estas marcas gozan de los atributos de fama y notoriedad
suficiente, con lo cual este tribunal estima que los elementos descritos precedentemente

configuran un mejor derecho para la segunda solicitante.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este tribunal estima que el primer solicitante, al
momento de registrar el nombre de dominio pedido, no podia sino conocer el argumento
de fama y notoriedad de la contraria, con lo cual debié a priori desistirse de sus

solicitudes, buscando otras formas de promocionar sus servicios, lo cual queda de
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manifiesto en la jurisprudencia profusamente citada por el segundo solicitante en el

proceso.

OCTAVO: Que este tribunal estima que ambos solicitantes realizan sus actividades
comerciales dentro de un giro similar, con lo cual, existe el riesgo cierto de que los
usuarios de Internet se confundan, y al buscar acceder a los servicios del segundo
solicitante, quien ha demostrado poseer su marca comercial inscrita, y ésta a su vez es
reconocida y famosa, lleguen a los servicios que ofrece el primer solicitante, que no ha
acompafiado mas argumentos a este proceso que el estar amparado por el principio
denominado “first come, first served” o principio del primer solicitante, ademas de aludir
una supuesta persecucién en su contra, situacién que no ha quedado acreditada en este
proceso, toda vez que de los antecedentes esgrimidos por ambas partes queda de
manifiesto que el segundo solicitante sélo ha hecho uso de las herramientas que el
ordenamiento juridico dispone para proteger sus intereses, principalmente comerciales,
debido a la actividad que realiza. Esta situacion resulta a todas luces contraria a todo el
sistema de nombres de dominio, entre los cuales no incluimos solamente a la legislacion
nacional, sino que ademas a los principios dictados por la ICANN, por la OMPI, ademas

de los tratados vigentes sobre la materia.

NOVENO: Que, en este orden de cosas, el principio “first come, first served”, debera
ceder ante el peso de los argumentos allegados a este tribunal por el segundo solicitante,
todos los cuales forman conviccidon en este tribunal, que estima existente un mejor
derecho a favor del segundo solicitante, sin perjuicio de que las consideraciones

esgrimidas por el primer solicitante produzcan en él un motivo plausible para litigar.

DECIMO: A mayor abundamiento, este tribunal debe ajustar su actuar a su calidad de
Arbitro Arbitrador, por lo cual debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le
indiquen, y las normas aprobadas por las partes, que son las que en definitiva rigen a
este juicio. Es por ello que sobre la base de estos principios, este Arbitro ha valorado los
antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para acreditar sus dichos,
creandose la conviccion suficiente para que el nombre de dominio en disputa le sea

asignado a éste.

UNDECIMO Que, de lo anteriormente expuesto, se concluye ademas que la asignacion
del nombre de dominio “telecheck.cl” al segundo solicitante, no vulnera derechos de
ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideracién en el
sentido de que se mantienen a salvo en relacion al particular, las demas facultades que al

primer solicitante en derecho correspondan.

DUODECIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los articulos 636 y siguientes del
C.P.C. y en el art. 8°, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediacion y Arbitraje del
Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme

a los principios de mejor derecho o legitimacion y a la prudencia y equidad,
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SE RESUELVE:
Acoger la demanda de oposicion de fojas 15 y por lo tanto asignar el nombre de dominio
“telecheck.cl” al segundo solicitante, esto es, TELECHECK INTERNATIONAL INC.,

representada por el Estudio Juridico Cooper & Cia.

Notifiquese la presente resolucion a las partes por carta certificada, y ademas por correo

electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo y devuélvanse los documentos a

las partes.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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