Ref. Conflicto telesur.cl, sentencia

Partes: LA NUEVA TELEVISION DEL SUR, C.A. (TV Sur)

CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A.

Santiago, a veintisiete de septiembre de dos mil doce
Vistos

1.- Oficio 15632, de 28 diciembre de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como
arbitro en el conflicto por asignaciéon del nombre de dominio telesur.cl, suscitado entre LA NUEVA
TELEVISION DEL SUR, C.A. (TV Sur), RUT: 77.085.300-1, representados por PORZIO RIOS Y
ASOCIADOS LIMITADA, representados por don Rafael Covarrubias, domiciliado en El Golf 40, Piso
13, Las Condes, Santiago y CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A. RUT:
90.299.000-3, representados por don Felipe Vinagre Larrain, domiciliado en Europa 2035,
Providencia, Santiago, de fojas 1.

2.- Aceptacién del cargo, juramento de rigor y citacion a audiencia de estilo de fojas 3 y su
notificacion a las partes de fojas 3 vta. Y a Nic Chile de fojas 4

3.- Acta de audiencia decretada en autos, realizada con la comparecencia de ambas partes, de fojas
26, en que no habiendo prosperado el llamado a conciliacién, se fijé la pauta de procedimiento
arbitral.

4.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 29, quien solicita le sea asignado
el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En
cuanto a los hechos, sostiene que la Telefénica del Sur nace en Valdivia el 29 de abril de 1893. En
sus casi 119 afios de vida han estado marcados por la innovacidn tecnoldgica y la incorporacién de
productos orientadas a sus clientes. Con ello, no solo ha entregado un moderno sistema de
telecomunicaciones, sino que ha contribuido efectivamente al desarrollo de la zona en que presta
sus servicios. En el afio 2007 fue el lanzamiento de la TV DIGITAL, innovador servicio de TV o IP
inalambrica, siendo Telefénica del sur pionera en Chile y Sudamérica en implementar este servicio,
lo que le ha permitido a la empresa convertirse en un competidor triple play con servicios propios
(telefonia, internet y Televisidn). En lo que se refiere al nombre de dominio en disputa, sefiala que
es una expresion casi idéntica con las marcas TELSUR y TELESUR NET y el dominio TELSUR.CL, lo
que se asigna un mejor derecho al mismo.

Funda su mejor derecho en la trayectoria y cariz de la empresa y en la protecciéon que detenta en
torno a las expresiones antes sefialadas, tanto por sus nombres de dominio como de sus marcas
comerciales. Entre las marcas y nombres de dominio de esa empresa, destaca los siguientes: a)
Marca TELSUR, Reg. N° 877.777, para distinguir servicios de la clase 38; b) Marca TELSUR, Reg. N°
911.666, para distinguir servicios de la clase 35; ¢) Marca TELSUR WIFE, Reg. N° 696.179, para
distinguir servicios de la clase 38; d) Marca TELESUR NET, Reg. N° 910.566, distintiva de servicios
de la clase 38; e) Marca TELSUR EMPRESAS, Reg. N° 626.230, distintiva de servicios de la clase 38;
f) Nombre de dominio TELSUR.CL, registrado ante Nic Chile; g) Nombre de dominio
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TELSUREMPRESAS.CL, registrado ante Nic Chile; h) Nombre de dominio TELSURMOVIL.CL,
registrado ante Nic Chile; i) Nombre de dominio TELSURSEGURIDAD.CL, registrado ante Nic Chile.

Sostiene al respecto que estas marcas dan cuenta de un derecho de exclusiva en torno a la
expresion Telsur y Telesur net en las coberturas sefialadas, y por ende se encuentra habilitada para
ofrecer servicios de television tal como actualmente realiza y publicita a través de sus sitios web.
Sostiene que como se puede apreciar, existen diversos registros marcarios y nombres de dominio,
todos los cuales contienen la expresién "TELSUR" como también un registro marcario que incluye
integramente el dominio de autos, como es TELESUR.NET, de lo que deduce que se puede afirmar
de manera categorica que estas expresiones ha sido adoptadas por su representado en estos autos
para identificar y asociar la prestacion de estos servicios con la figura de su mandante por parte del
publico consumidor, y que dichos signos forman parte de su patrimonio encontrandose protegidas
tanto por nuestra Constitucion Politica de la Republica (a través del articulo 19 N° 25) como por
diversas otras normas pertinentes. Por tanto, el derecho de su mandante es de indole superior al
primer solicitante.

Se refiere luego a la finalidad intrinseca de los nombres de dominio, aludiendo al respecto al
dictamen N° 1127, de la Comision Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del afio 2000, que la
grafica en los siguientes términos: "Si bien la funcién natural de un nombre de dominio es la de una
direccién electrénica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informdticas
conectadas a la red, de manera simple y rdpida, dado que son fdciles de recordar, a menudo cumplen
también funciones de cardcter distintivo en el trdfico virtual, pasando asi a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les
relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o
servicios". En otras palabras, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza esta representada por la
acreditacion del mejor derecho de las partes en un conflicto para que el nombre de dominio en
disputa le sea asignado. Considera que a la luz de estos motivos la solicitud del primer solicitante es
contraria a dichas normas y principios, en los siguientes aspectos:

En primer lugar, en lo relativo a las normas sobre abusos de publicidad y proteccion al consumidor,
hace presente que la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al publico consumidor un
producto o servicio determinado no encuentra en nuestro pais una consagracién a nivel legal. Sin
perjuicio de lo anterior, el Cédigo Chileno de Etica Publicitaria (que emana de una Corporacién de
Derecho Privado sin fines de lucro) sirve como marco normativo para el analisis de la presente litis.
Este Codigo define el avisaje publicitario como "una comunicacion, por lo general pagada, dirigida al
publico o a un segmento del mismo, CUYO objetivo es informar a aquello a quienes se dirige, por
cualquier vehiculo o canal, incluidos envases y etiquetas con el propdsito de influir en sus opiniones o
conducta.". Norma aplicable a los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una
modalidad de identificaciéon en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad.
deben respetarse ciertas normas minimas que para efectos de autos, estan representadas por los
siguientes articulos: "Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacion visual
que directamente o por implicacién, omisién, ambigiiedad o pretension exagerada, puedan conducir al
consumidor a conclusiones errénea en especial con relacion a: f. Derechos de autor v derechos de
propiedad industrial, como patentes marcas registradas, disefios, modelos industriales, nombres
comerciales;"

"Art. 13 Los avisos no deberdn hacer Lo injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma,
compaiiia, institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberdn aprovecharse del



goodwill o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o
del goowill o imagen adquirida por una imagen publicitaria”.

Estima que la primera solicitud de registro para el nombre de dominio TELESUR.CL infringe
claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad sefialadas por el Cédigo de Etica
Publicitaria.

En lo tocante a la Ley N° 19.496 de Proteccion al Consumidor, invoca los articulo 1°, 28 y siguientes
y estima que estas norma se encuentra en plena armonia con la norma antes citada del Cédigo de
Etica publicitaria y que la esfera de ambas normas es PROTEGER AL CONSUMIDOR, y que dicha
finalidad teleolégica, es uno de los fundamentos de su solicitud en el sentido que proteger se debe
al consumidor de la confusién que supondria la existencia de un nombre de dominio similar, lo que
estima se comprueba con una simple comparacion grafica y fonética de las expresiones en conflicto,
ya que TELESUR.NET, comparte integramente la denominacién "TELESUR" y en el caso de TELSUR.
Com, contiene casi integramente las mismas letras que el dominio solicitado con excepcién de una
letra, lo cual resulta ser facilmente confundible por parte del ptiblico consumidor que identifican los
servicios de su mandante en el giro de las comunicaciones. De ello deduce que el nombre de
dominio TELESUR.CL puede prestarse facilmente para inducir a error o engafio al publico
consumidor respecto del verdadero origen de los servicios que pretendan ser ofrecidos por la
contraria en su sitio web, por su asociacidn con los de la Telefonica del Sur, quien cuenta con fama y
notoriedad en nuestro pais gracias a su trayectoria en el mercado de las telecomunicaciones.
Resume que la solicitud de dominio telesur.cl carece de la debida fisonomia e identidad que permita
diferenciarlo en el mercado nacional de las marcas y nombre de dominio previamente registrados
por su mandante tanto en el INAPI como en Nic Chile.

Luego se refiere a los principios de competencia leal y ética mercantil, que corresponden a una
creacidn doctrinaria que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes
mercantiles, basados en la aplicacion del Convenio de Paris, y en especial por la norma contenida en
el articulo 10, que en sus numerales 1, 2 y 3, que tienden a impedir la Introducciéon de elementos
que pudieran distorsionar el mercado. En el caso de autos, le llama poderosamente la atencion que
un tercero pretenda inscribir un dominio web cuya expresion es peligrosamente similar a aquellas
previamente creadas, registradas y utilizadas por su mandante en el mercado, para distinguir sus
servicios, lo que le lleva presumir un actuar negligente o poco diligente por parte del primer
solicitante, al no revisar de forma previa la existencia de dominios web o marcas registradas que
pudiesen haber visto afectados sus derechos legitimamente adquiridos, como ocurre en el caso de
autos. Mas adn si consideramos que existen dos sentencias ejecutoriadas dictadas por el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial que dan cuenta que la marca TELESUR no puede registrarse en la
clase 38 debido a la existencia previa de las marcas de su mandante TELESUR NET y TELSUR.

Luego alude al criterio de los derechos validamente adquiridos, que importa un reconocimiento a
las garantias constitucionales establecidas en nuestra Constitucién Politica de la Republica y que
por ende debiera ser la primera consideracién a analizar. En el caso de autos, argumenta que su
representada es titular de registros marcarios y de nombres de dominio con anterioridad a la
presente solicitud, las cuales deben ser respetadas pues la concesion del nombre de dominio a otra
persona afectaria gravemente su patrimonio marcario, pues se trata de registros previos y
peligrosamente similares al dominio en disputa, los cuales son profusamente usados por su
representada a través de diversas y constantes campafias de marketing y publicidad, junto con el
esfuerzo por registrar y mantener vigentes sus registros ante las entidades correspondientes.



En cuanto a la jurisprudencia relevante a la resolucién del conflicto de autos hace presente, que
mediante solicitud de registro N° 730.000, se intent6 el registro de la marca TELESUR, para
distinguir servicios de programas hablados y televisados, en general servicios de
telecomunicaciones, difusiéon de programas de radio y televisién, comunicar en forma verbal o
visual una persona con otra, clase 38, solicitud que fue objeto de oposicién por parte de su
mandante sobre la base de su marca TELESUR NET, clase 38 y ademas fue objeto de una
observacion de oficio por parte de INAPI sobre las marcas de su mandante TELSUR y TELESUR
NET. Finalmente la sentencia acogid la oposicién y reitera la observacidn formulada rechazando el
registro de la marca, en base a la aplicacion de las letras f) y h) del articulo 20 de la ley 19.039, por
cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas
determinantes con el signo inscrito por el oponente, sin que la supresion del elemento NET resulte
suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomia propios, y desde el
punto de vista fonético, resultan ser facilmente confundibles, circunstancias que permiten presumir
fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podran coexistir pacificamente los signos en
pugna en el mercado.

Agrega que la primera solicitante de autos, La Nueva Television del Sur S.A. (T.V. SUR), también
intento el registro de la marca TELESUR, mediante el N° 742.994 para distinguir servicios de la
clase 38, la cual fue rechazada de oficio por parte del INAPI debido al registro previo de la marca de
su mandante TELESUR NET, clase 38, lo que fue confirmado por el Tribunal de Propiedad
Industrial. De ello deduce que la contraria esta en pleno conocimiento de la existencia de los
registros de mi mandante y de la imposibilidad que existe de poder usar el nombre TELESUR para
servicios de comunicaciones y television.

En sede arbitral de nombres de dominio, de su parte, se refiere al fallo dictado en conflicto por la
asignacidon del nombre de dominio TV3.CL entre Quinteros y Compaiiia limitada y el Consorcio
Periodistico de Chile S.A. y COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 18 de Marzo de 2011 por el Arbitro
Sr. Guillermo Carey resolvi6 asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodistico de Chile SA
COPESA. Basado en que el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad
técnica de distinguir entre dos nombres de dominios idénticos, hace necesario considerar, en la
asignacidon de un nombre de dominio, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en
conflicto sobre una base distinta al citado principio. También alude al fallo dictado en el conflicto
por asignacion del nombre de dominio LATERSERA.CL, de 24 de Junio de 2010, del mismo arbitro,
en que se asigna el nombre de dominio al Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, la sentencia
dictada en el conflicto por la asignacion del nombre de dominio CASASDECO.CL, de 27 de
Septiembre de 2010, en que el Arbitro Sr. Oscar Torres Zagal resolvié asignar el nombre de dominio
al Consorcio Periodistico de Chile SA COPESA, sentencia dictada en conflicto por el dominio
PIENSOSINLIMITES.CL, de 28 de Diciembre de 2010 en que el Arbitro Sr. Andrés Echeverria
Bunster resolvio asignarlo a Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA y el conflicto por la
asignacion del nombre de dominio LOSAVISOSCLASIFICADOS.CL, de 25 de Julio de 2007, que por el
Arbitro Sr. Felipe Barros Tocornal resolvié asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodistico
de Chile S.A. COPESA. Se refiere luego a la inaplicabilidad a este caso del principio first come first
served, aludiendo al respecto a los fundamentos esgrimidos por el arbitro Cristian Saieh Mena en el
conflicto por el nombre de dominio familyoffice.cl, de fecha 05 de septiembre de 2011.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindié prueba documental consistente en: a)
Copia del Print obtenido del sitio web www.inapi.cl, correspondiente a los siguientes registros
marcarios: Marca TELSUR, Reg. N° 877.777, para distinguir servicios de la clase 38, de fojas 40;
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Marca TELSUR, Reg. N° 911.666, para distinguir servicios de la clase 35, de fojas 41; Marca TELSUR
WIFI, Reg. N° 696.179, para distinguir servicios de la clase 38, de fojas 42; Marca TELESUR NET,
Reg. N° 910.566, distintiva de servicios de la clase 38, de fojas 43; Marca TELSUR EMPRESAS, Reg.
N° 626.230, distintiva de servicios de la clase 38, de fojas 44; b) Copia del print de consulta a base
de datos de Nic Chile, relativa a los siguientes registros de nombre de dominio: TELSUR.CL, de fojas
45; TELSUREMPRESAS.CL, de fojas 46;TELSURMOVIL.CL, de fojas 47; TELSURSEGURIDAD.CL, de
fojas 48; c) Diversa publicidad de la marca TELSUR, de fojas 49 a 63; d) Impresién de Sentencia
dictada por Instituto Nacional de Propiedad Industrial correspondiente a la solicitud N° 730.000
para la marca TELESUR, de fojas 64 a 67; e) Copia del Print correspondiente a la solicitud de
registro N° 742.994, para la marca TELSUR, solicitada por La Nueva Television del Sur C.A. (TV
SUR), rechazada de oficio por parte del INAPI por la existencia de la marca TELESUR NET, de fojas
68 y 69; f) CD que contiene avisos de la marca TELSUR, de contenido audiovisual, relativo a la
promocion de servicios provistos por la demandante; g) Adicionalmente esta parte solicité que se
levantara acta del web asociado al nombre de dominio telesur.cl, de cuya realizacién se desprende
que el dominio no se encuentra activo.

6.- Que a fojas 71 el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho. Sostiene que la
Nueva Televisora del Sur es una cadena de televisi6on latinoamericana que transmite en sefial
abierta y por satélite con sede en Caracas (Venezuela), que fue impulsada con la misién de ofrecer
informacién para promover la integraciéon de América Latina. Agrega que se trata de una compaiiia
publica que tiene a los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua,
Paraguay, Pert, Uruguay y Venezuela como sus auspiciadores. Empresa que es conocida
comercialmente como Telesur. Agrega que Telesur no tiene un fin comercial y de lucro, que casi no
tiene publicidad y al canal se puede acceder gratuitamente, a través de Internet y localmente a
través de los los canales de los diferentes paises hispanoparlantes que deseen asociarse, ademas
que se puede acceder mediante cable o canal satelital.

En cuanto a la marca telesur, hace presente que ésta se encuentra registrada en viarios paises, que
en Chile son titulares del Registro Marcario 791.104 TELESUR, para distinguir “servicios de
entretenimiento a través de la television: ediciéon, montajes y producciéon de programas de
television, clase 41, concedido con fecha 23 de agosto de 2007, es decir con mucha anterioridad a
los registros de la contraria, y que es utilizado con perfecta correspondencia al amparo legal que
otorga la marca. A ello suma que la misma es profusamente usada no s6lo en Chile sino en todos los
paises de la region y que adicionalmente se encuentra incorporada en diversos servicios y
programas que se transmiten a través de sus sefiales de television tales como “Telesur noticias”,
“Deportes Telesur” o “Reportajes Telesur”.

En cuanto al mejor derecho de esa parte al nombre de dominio, sefiala que han solicitado de buena
fe el nombre de dominio, en su calidad de operador de televisién que opera en practicamente toda
América del Sur por Aire y con cobertura global a través de Internet, y que el dominio solicitado
corresponde exactamente a la marca de que es titular en Chile y a su nombre comercial.

En cuanto a la aplicacién del principio first come firsat served al caso de autos, sostiene que dadas
estas circunstancias de mejor derecho, interés legitimo y buena fe de esa parte, no podra ser
desatendido.

7.- Que a fojas 74 se tuvo por presentadas las alegaciones de ambas partes, se les dio traslado de las
presentaciones reciprocas y se abri6 término de contra argumentaciones.



8.- Que a fojas 76 la primera solicitante presenta sus contra argumentaciones. Respecto de la
alegacion de la contraria sostiene que las marcas de ambas partes coexisten de manera pacifica en
las clases 38 en que es titular de la marca NTS-TELESUR, Registro 8087.045, ademas de los
registros: 793296, “Noticias Telesur” y 795102 “Noticias Telesur” y 41, por lo que la alegacién de la
contraria de posible confusién en los consumidores carece de todo fundamento y no resulta
pertinente por tanto sostener que no sea posible la coexistencia de dichas marcas con el nombre de
dominio en disputa.

Respecto del argumento de la contraria, en cuanto que la solicitud del nombre de dominio telesur.cl
infringe lo dispuesto en el articulo 19 N° 25 de la Constitucién, sefiala que no sélo no es efectivo
sino que ademas es la misma segunda solicitante la que con su oposicion infringe dicha norma pues
es dentro del patrimonio del primer solicitante que se encuentra la marca telesur, idéntica al
dominio solicitado y no en el patrimonio de la contraria, quienes son titulares de la marca TELSUR y
TELESUR NET, misma argumentacién que emplea para controvertir el argumento de la contraria en
orden a que la solicitud de registro del primer solicitante infringe el articulo 14 del Reglamento de
Nic Chile y las normas sobre abuso de publicidad.

Asimismo, estima que la jurisprudencia citada por la contraria carece de toda relevancia para la
resolucion del conflicto de autos, por lo argumentos antes sefialados.

9.- Que a fin de acreditar su mejor derecho, el primer solicitante rindié la siguiente prueba
documental: a) Impresién de consulta a base de datos INAPI relativa a los siguientes registros
marcarios: Reg. N° 795104, marca Telesur, clase 41, de fecha 23.08.2007, de fojas 80; Reg. N°
808045, Marca NTS-Telesur, de 08.02.2008, de fojas 81; 795.102, Marca Telesur Noticias, de
23.08.2007, clase 41; Reg. N° 793.296, de 27.07.2007, Noticias Telesur, clase 41, de fojas 83 y Reg.
N° 793.299, de 27.07.2007, Marca Noticiero Telesur, clase 41, de fojas 84, ademas de diversos
registros marcarios de otros paises de Latinoamérica, de fojas 94 a 130 y documentos que dan
cuenta del uso de la marca por esa parte, de fojas 131 a 179.

10.- Que a fojas 180 la segunda solicitante solicita que se tenga presente que la marca TELESUR
NET de su mandante se encuentra registrada en Chile desde el afio 2000, mediante registro 586.040
mientras que la contraria no habria acreditado que tiene registrada la marca telesur a secas en
Chile en la clase 38. Asimismo, sostiene que la contraria nada sefiala sobre el rechazo a las
solicitudes de registro que incluian el término telesur para la clase 38, lo cual acredita que los dos
registros no pueden coexistir en la misma clase, mientras que esa parte ha reconocido que se
solicita el dominio para transmitir el contenido de su canal de television a través de Internet, o sea,
ofrecer los servicios propios de la clase 38, en consecuencia, lo que no pudo registrar con la marca
telesur, lo pretende hacer mediante el nombre de dominio en cuestion telesur.cl, con lo cual
vulneraria los dos fallos citados y se avalaria su actuar.

11.- Que a fojas 182 se cito6 a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio no han sido regulados de manera especial por el sistema
juridico sino mas bien han quedado subsumidos en las reglas y principios generales del derecho,
conforme a las cuales la buena fe la presume, sin que sea necesario que las partes acrediten
expresamente que sus registros han sido motivados por intereses legitimos. Sin perjuicio de ello,



los solicitantes quedaran sometidos al examen y ponderacién de los derechos que esgrimen como
fundamento de sus solicitudes, en el caso de suscitarse un conflicto.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, ambas partes en competencia esgrimen derechos marcarios en
apoyo de sus solicitudes. Mientras el primer solicitante ha acreditado que es titular del registro N°
795104, marca Telesur, clase 41, de fecha 23.08.2007, “(C) INCL.SERVICIOS DE
ENTRETENIMIENTO A TRAVES DE LA TELEVISION; EDICION, MONTAJES Y PRODUCCION DE
PROGRAMAS DE TELEVISION”, registrada y vigente. De su parte, el segundo solicitante invoca y
acredita la titularidad del registro N° 910.566, marca Telesur Net, distintiva de servicios de la clase
38, (C) INCL.SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL Y LARGA DISTANCIA, SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES SATELITALES, SERVICIOS DE RED PRIVADA DE TELECOMUNICACIONES,
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DIGITAL DE DATOS, VOZ Y VIDEO, SERVICIO INALAMBRICO DE TELECOMUNICACIONES DE
DATOS, VOZ Y VIDEO, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE MULTIMEDIA, SERVICIOS DE
TRANSMISION DE AUDIO Y VOZ, SERVICIOS DE TELEFONOS PUBLICOS, ARRENDAMIENTO DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CORREO DE VOZ Y TELEFONIA VIRTUAL, TRANSMISION
DE PROGRAMAS POR CUALQUIER MEDIO, COMUNICACIONES TELEGRAFICAS, TELEGRAMAS Y
TRANSMISION DE TELECOPIADOS, SERVICIOS DE INFORMACION RELATIVOS A LAS
COMUNICACIONES, también registrada y vigente.

TERCERO: Que adicionalmente el primer solicitante sostiene que requiere el nombre de dominio
para dar usabilidad a su marca comercial en Internet, difundiendo contenidos audiovisuales. De su
parte, la segunda solicitante hace presente que el primer solicitante habria pretendido inscribir su
marca telesur en la clase 41, lo que habria sido rechazado de oficio por el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, basado en las posibilidades de confusion entre esa marca y la que es de
titularidad de su mandante. Adicionalmente estima que el uso que busca dar el primer solicitante al
dominio colisiona con los derechos marcarios que invoca.

CUARTO: Que de los antecedentes que obran en autos se desprende que el uso que declara el
primer solicitante es directamente correspondiente con la descripciéon que consta en la marca que
esa parte invoca y perfectamente distinguible de los servicios de telecomunicaciones incluidos en la
descripcién de la marca de la contraria.

QUINTO: Que en consecuencia, el conflicto de autos se enmarca en aquellos conocidos como logical
choice, esto e, dos solicitantes que teniendo interés legitimo y derechos de similar entidad aspiran a
la titularidad de un nombre de dominio, y por ende procede su resolucién de acuerdo al viejo
aforismo juridico prior in tempore potior in iure, esto es, habiendo derechos de igual entidad, sin
que a alguno de ellos se haya asignado un privilegio especial (en el caso de autos ambos solicitantes
detentan derechos marcarios y por ende idénticos), prefiérase a aquel que primero constituya su
derecho (en el caso de autos, el derecho a competir por el dominio se constituye en la época de la
solicitud de registro.

SEXTO: Que en estas circunstancias habra de rechazarse la demanda del segundo solicitante,
consolidando el dominio en el primer solicitante de autos, sin que sea posible acoger el argumento
de la contraria relativo al rechazo de la solicitud de marca en la clase 41 a que alude, por no
corresponde a esta arbitro la calificacién de las resoluciones de los érganos administrativos
encargados de la resolucion de solicitudes de registro de marca y porque dicho andlisis no afecta a
lo ya considerado en estos autos en relacion a la titularidad marcaria de un registro idéntico y



vigente por parte del primer solicitante, el cual es perfectamente diferenciable, por aplicacion del
principio de especialidad marcaria, de aquellos en que el segundo solicitante tiene derechos.

SEPTIMO: Que en todo caso, la segunda solicitante ha tenido justa causa para litigar, debiendo en
consecuencia resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

Se resuelve: asignese el nombre de dominio telesur.cl, al primer solicitante LA NUEVA
TELEVISION DEL SUR, C.A. (TV Sur), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral.
Hecho, ejecttese por Nic Chile la presente resolucion.

Resolvié:
Firmado digitalmente por Lorena
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