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Oficio NIC Chile 11369 
Hans Merensky Holdings (PTY) Ltd. v. Dusa Pharmaceuticals, Inc. 

 
 

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, veintidós de abril de dos mil diez.- 
 

 
V  I  S  T  O  S: 

 

Con fecha 19 de junio de 2009, Hans Merensky Holdings (PTY) Ltd., domiciliada 

para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, las Condes, Santiago, Chile, 

representada en dicha solicitud por Sargent & Krahn, en adelante también denominada el 

«Primer Solicitante»,  y representada en autos por don Felipe Fernández y por don Matías 

Somarriva Labra, solicitó la inscripción del nombre de dominio <dusa.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 «RNCL», Dusa Pharmaceuticals, Inc., domiciliada para estos efectos 

en Huérfanos 835, Piso 19, Santiago, Chile, representada en dicha solicitud por Clarke 

Modet y C Chile Limitada, en adelante también denominada esta parte «Segundo 

Solicitante», y representada en autos por don Pablo Lineros Moreno, solicitó igualmente la 

asignación del mismo nombre de dominio <dusa.cl> con fecha 22 de junio de 2009, en 

adelante, la «Segunda Solicitud». 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y 

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

«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 11369, de fecha 8 de septiembre de 

2009, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del 

presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <dusa.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. 
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 Con fecha 11 de septiembre de 2009, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro 

arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En 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, para el día 22 de septiembre de 2009, a las 18:00 

horas, 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 mediante carta certificada 

y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.  

Con fecha 22 de septiembre de 2009 se celebró la audiencia a que fueron citadas 

las partes, con la asistencia de don Felipe Fernández, representante del Primer Solicitante 

Hans Merensky Holdings (PTY) Ltd., doña Catalina Baranger, representante del Segundo 

Solicitante Dusa Pharmaceuticals, Inc. 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. Entre otras materias, se dispuso que, conforme a lo 

solicitado por las partes en la audiencia de conciliación, todas las resoluciones, incluyendo 

la sentencia definitiva, serían notificadas por correo electrónico. 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, acompañando 

además documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.  

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:  

(A) El holding empresarial HANS MERENSKY HOLDINGS (PTY) LTD. agrupa las 

empresas relacionadas con el grupo MERENSKY cuyos inicios se remontan al año 

1949, cuando el famoso doctor, científico y ecologista Hans Merensky decide crear 

una serie de empresas que permitan la continuación de sus principales legados y 

principios relacionados con el desarrollo de una industria agrícola y forestal 
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sustentable. Con la creación de diversas empresas, Hans Merensky buscó asegurar 

sus dos proyectos más importantes, por un lado mantener sus trabajos e inversiones 

en los rubros de la agricultura, horticultura y el área forestal, siempre bajo las 

premisas de un desarrollo ecológico y sustentable y la manutención de los suelos, y 

por otro lado, asegurar que el pueblo sudafricano y especialmente sus empleados se 

vieran favorecidos por las actividades que realizaban, como forma de retribuir todo lo 

que Sudáfrica le había entregado. Es así, como con el paso de los años y tras la 

muerte de Hans Merensky, el holding continua sus actividades y crecimiento a través 

de las diversas empresas creadas con este propósito. La empresa WESTFALIA AGRI 

BUISNESS, es la que se encuentra dedicada en forma especifica y especializada al 

sector agrícola. Desde su creación en 1949, ha desarrollado avances importantísimos 

en lo que se refiere al cultivo de paltas, siendo el mayor productor sudafricano nivel 

mundial de esta fruta, así como de sus productos derivados. Sus orígenes se 

encuentran en Hans Merensky, quien al observar los valles del estado de Westfalia, 

estimó que esas miles de hectáreas no podían seguir siendo desaprovechadas, 

iniciando el mismo la fertilización y plantación de las tierras en el año 1930. En la 

actualidad, el valle de Westfalia es uno de los principales proveedores de palta del 

mundo, siendo precisamente la empresa de mi mandante, una de las mas grandes 

productoras, distribuidoras y comercializadoras de palta a nivel mundial.  

(B) Tras largos años de pruebas e investigación, mi mandante logro la creación de una 

nueva cepa de palta, las paltas DUSA, las cuales nacen producto de un gran 

esfuerzo e inversión de mi representado, tanto en investigación como en desarrollo. 

Estas representan uno de los logros más importantes en el rubro agrícola del ultimo 

tiempo, y probablemente el mas importante para el negocio de la palta. Esta nueva 

cepa ha demostrado tener características y propiedades excelentes en su desarrollo, 

pues es mas resistente a los cambios en el suelo, y por sobre todo ha demostrado 

tener un gran incremento en su rendimiento cuando se la cultiva junto a la conocida 

palta HASS, por lo que los países productores de esta última han visto en DUSA una 

gran posibilidad de incrementar en forma importante su nivel de producción. En este 

sentido, la palta DUSA ha sido exportada con gran éxito al estado de California, 

donde ha posibilitado grandes avances en la producción de palta. Del mismo modo, 

ésta comenzó a ser exportada a Chile, donde ha demostrado tener una gran 

adaptación y un gran rendimiento en conjunto con la cepa HASS.   

(C) Mi representada cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la 

estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, 

las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de 
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Propiedad Industrial (“INAPI”). Dentro de ellas se encuentra la familia de marcas 

comerciales que se estructuran y/o consisten en la expresión “DUSA”, idéntica al 

nombre de dominio disputado, y las que se encuentran asociadas a mi representado: 

Registro Nº 743.251, “DUSA”, denominativa, para distinguir todos los productos de la 

clase 31. El registro previamente individualizado, demuestra el mejor derecho de mi 

representada sobre el nombre de dominio en disputa, “DUSA.CL”, toda vez que éste 

es idéntico a las marcas de mi mandante. Importante es señalar que conforme a los 

documentos que se acompañan en esta demanda, los árboles frutales de mi 

representado, específicamente paltos y sus frutos paltas, se reconocen y distinguen 

en el mercado con la expresión “DUSA”. 

(D) A mayor abundamiento, mi representado es titular de una familia de registros 

marcarios para la expresión “DUSA” en el extranjero, entre los cuales podemos 

destacar los siguientes: Registro Nº 2629384, “DUSA”, denominativa, para distinguir 

productos en clase 31, en Argentina; Registro Nº 2972027, “DUSA”, denominativa, 

para distinguir productos en clase 31, específicamente paltos, en Estados Unidos; 

Registro Nº 112789, “DUSA”, mixta, para distinguir productos en clase 31, en 

Marruecos. Como se aprecia, mi mandante es titular de un gran número de marcas 

comerciales para la expresión “DUSA” para distinguir e identificar dicha expresión y 

sus derivaciones, con el objeto de proteger la comercialización de los productos así 

como la fama y notoriedad de la cual gozan actualmente en el mercado nacional e 

internacional.  

(E) En síntesis, la expresión “DUSA” corresponde a una marca difundida y utilizada 

profusamente por mi mandante a nivel mundial e idéntica al nombre de dominio 

disputado, por lo que su uso por parte de un tercero causará un grave perjuicio a mi 

representada. Como se aprecia, el segundo solicitante de autos se ha limitado a 

presentar una oposición a todas luces carente de fundamento, toda vez que tal y 

como se ha señalado a lo largo de esta presentación, mi mandante tiene legítimos 

intereses sobre el nombre de dominio en disputa.  

(F) Estimamos válidamente que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio 

DUSA.CL esperará con toda lógica encontrar información de los árboles frutales de 

mi mandante, más aún considerando que los productos de mi mandante “DUSA” 

cuentan con una efectiva y real presencia en Internet y mercado en general. A mayor 

abundamiento, cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio 

es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada 

usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al 
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segundo solicitante de autos no se estaría cumpliendo. 

(G) Existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad 

lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los 

plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas 

de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que, como hemos 

revisado, concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el 

signo en disputa. 

El Primer Solicitante acompañó a su demanda los siguientes documentos: 

- Copias simples de los certificados de registros marcarios. 

- Impresión del sitio Web del grupo empresarial www.hansmerensky.co.za.  

- Impresiones de sitio Web www.westfalia.co.za. 

- Copia del sitio Web www.avocadosource.com. 

- Impresión de un articulo publicado en la revista Finweek en abril de 2008. 

- Impresión de un detallado informe acerca de los Derechos de Propiedad Industrial 

sobre Árboles Frutales y sus Probables efectos en la Industria Regional y Mundial 

del Aguacate” (Actas VI Congreso Mundial del Aguacate, 2007, Viña del Mar, 

Chile). 

- Impresión del sitio Web www.viverosanjose.cl. 

- Impresión del sitio Web www.avocadosource.com, en el cual aparece un articulo 

titulado “25 años del desarrollo del portainjerto de aguacate en Sudáfrica”.  

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

(A) Mi representada DUSA PHARMACEUTICALS, INC., es una compañía farmacéutica 

dermatólogica comprometida en mejorar la salud y la confianza a través de su calidad 

de tratamientos dermatológicos. La empresa DUSA ha desarrollado la plataforma 

tecnológica para su producto Levulan ® terapia fotodinámica (PDT), que es un 

tratamiento para las lesiones pre-cancerosas de la piel conocida como queratosis 

actínica (AK) y también para el desarrollo de ciertas indicaciones internas de Levulan 

PDT. La cartera complementaria de productos dematólogicos DUSA incluye 
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ClindaReach ®, que fue adquirido de los Laboratorios de Sirius, Inc. ClindaReach es 

un tratamiento tópico para el acné que incluye un aplicador de la Levulan para aquella 

áreas difíciles de alcanzar. DUSA Pharmaceuticals Inc. es una compañía 

farmacéutica el desarrollo de fármacos en combinación con dispositivos de luz para 

tratar o detectar una variedad de condiciones en los procesos conocidos como la 

terapia fotodinámica o fotodetección. Se dedica principalmente a la investigación y el 

desarrollo del primer fármaco de la marca Levulan con la luz de ácido aminolevulínico 

HCl para su uso en una amplia gama de condiciones médicas. DUSA 

Pharmaceuticals Inc. tiene una capitalización de mercado por valor de 29,6 millones.  

(B) Mi representada posee una multiplicidad de registros de marcas en diferentes países 

del mundo,  los que paso a detallar:  

Marca  : DUSA 

País   : Hong Kong 

Registro N° : 300921537 

Clase  : 05 

Fecha  : 27 de julio de 2007. 

 

Marca  : DUSA 

País   : Korea 

Registro N° : 40-751627 

Clase  : 05 

Fecha  : 27 de junio de 2008. 

 

Marca  : DUSA 

País   : Filipinas 

Registro N° : 4-2007-500531 

Clase  : 05 

Fecha  : 14 de enero de 2008. 

 

Marca  : DUSA 

País   : Singapur 

Registro N° : T0716019I 

Clase  : 05 

Fecha  : 23 de julio de 2007. 

Marca  : DUSA 

País   : Tailandia 
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Registro N° : Kor 289163 

Clase  : 05 

Fecha  : 31 de julio de 2007. 

 

Marca  : DUSA 

País   : China 

Registro N° : 1309549 

Clase  : 05 

Fecha  : 01 de mayo de 2008 

 

Marca  : DUSA 

País   : Vietnam 

Registro N° : 124636 

Clase  : 05 

Fecha  : 11 de mayo de 2009 

(C) Mi representada ha protegido adecuadamente y conforme a derecho, la marca DUSA 

PHARMACEUTICAL, INC  de su propiedad, desplegando una política mundial de 

protección de su marca con el objeto de velar por sus legítimos derechos sobre ella. 

De esta manera, ha pretendido mantener una adecuada transparencia y sana 

competitividad en el mercado, ajustándose para ello a los principios y normas 

reglamentarias que regulan la asignación de los nombres de dominio. La calidad de 

legítimo titular de mi representada resulta evidente al tener en cuenta las fechas 

originales de los registros de la marca DUSA esto es, desde el año 2007 en adelante. 

(D) El único elemento distintivo del nombre de dominio solicitado “DUSA” corresponde 

justamente a la parte distintiva de la razón social del solicitante “DUSA 

PHARMACEUTICALS, INC.”, cabe reivindicar en la especie la total aplicación de la 

norma referida a la protección del nombre comercial contenida en el Convenio de la 

Unión de París. Así las cosas, en adición al amparo propio de su calidad de marca 

comercial debidamente registrada, a la denominación “DUSA” de mi mandante le 

asiste es totalmente aplicable el Art. 8º contenido en dicho instrumento. 

(E) Constituye un hecho público la circunstancia que el segundo solicitante es conocido, 

se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el público bajo el signo 

DUSA. En tal sentido, dicha expresión lo identifica y no cabe duda alguna que su 

utilización  por parte de terceros en el mundo real o de Internet induciría a un error o 

confusión respecto del origen de los productos. En este sentido, resulta evidente que 
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si el dominio dusa.cl es asignado al primer solicitante se inducirá a los consumidores 

y usuarios de Internet a error y confusión, lo cual causará un real perjuicio a los 

intereses de mi mandante. La inducción a error o engaño en el público consumidor en 

relación con la procedencia de los productos, resultará sumamente dañino para mi 

mandante, considerando, como hemos señalado, las importantes inversiones que ha 

realizado esta compañía en prácticamente todo el mundo promoviendo el signo HANS 

MERENSKY HOLDINGS (PTY). 

El Segundo Solicitante acompañó a su demanda los siguientes documentos 

probatorios: 

- Copia de registros extranjeros de la marca DUSA, en la clase 5. 

- Material impreso de la página web DUSAPHARMA .COM 

- Material publicitario como folletos, informativos, caja del medicamento. 

Se confirió traslado a ambas partes de las demandas. El Primer Solicitante señala 

básicamente en su contestación: 

(A) Mi mandante es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, y en cuanto 

tal se encuentra amparado por la presunción que recoge el principio “first come, first 

served”. Si bien este criterio tiene aplicación en aquellos casos en que ninguna de las 

partes puede acreditar un mejor derecho, creemos que este principio sirve de apoyo a 

la argumentación y material probatorio que mi mandante ha presentado y 

acompañado en tiempo y forma y que dan cuenta de su legítimo interés en relación 

con este nombre de dominio. Una vez que se genera el conflicto de asignación de 

nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, 

y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el 

nombre de dominio en conflicto.  

(B) La demandada expresamente señala en primer lugar, que “son y han sido conocidos 

en el mercado bajo la denominación DUSA PHARMACEUTICAL, INC.”, y no 

únicamente con la expresión DUSA como SI es reconocido mi mandante y motivo por 

el cual solicitó este nombre de dominio. En este sentido, hacemos notar que el 

supuesto mejor derecho del segundo solicitante se fundaría en se reconocidos a 

través de una expresión en la cual se encontraría comprendida dentro de otra de 

mayor extensión y compuesta de otros términos, lo que da cuenta de la debilidad de 
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los argumentos en los cuales se fundamenta la oposición de la contraria. 

(C) El registro marcario más antiguo del segundo solicitante es de fecha 23 de julio de 

2007. Por el contrario, los registros marcarios de mi mandante son anteriores a los 

registros del segundo solicitante. Para determinar cual de las partes tiene un mejor 

derecho sobre el nombre de dominio en disputa debiera tenerse presente el criterio 

cronológico y temporal, en virtud del cual se asigna el nombre de dominio de que se 

trata a quien tiene derechos preexistentes sobre el dominio disputado. 

(D) Mi mandante, y a diferencia de la demandada de autos, tiene registrada la expresión 

“DUSA” como marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.   

Muy por el contrario, la demandada no tiene registros ni solicitudes pendientes de 

trámite para la expresión constitutiva del nombre de dominio en disputa en nuestro 

país, lo que creemos que da cuenta de su, a lo menos, falta de interés por proteger 

dicha expresión en nuestro país.  

Por su parte, el Segundo Solicitante no contestó la demanda del Primer Solicitante.  

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 RNCL 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 

RNCL 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 RNCL que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción 

no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la 
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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 RNCL 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 deberá resolverse 

únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, 

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

contempladas en la citada regla 14 RNCL. 

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 RNCL. Dado su tenor, la regla 

14 RNCL, 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 RNCL, 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 
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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 «dusa» no 

es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta 

contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que resulte aplicable. 

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, en la especie, no existen antecedentes que permitan concluir que alguna de 

las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de 

competencia desleal, especialmente porque conforme al mérito de autos las partes 

ejercen actividades comerciales diferentes. En efecto, respecto del Primer 

Solicitante, consta que se dedica a la producción y distribución de paltas, mientras 

que el Segundo Solicitante es una empresa farmacéutica dermatológica. Por tanto, 

se puede concluir que no existe competencia entre las partes, de manera que 

ninguna de las correspondientes solicitudes de registro pudo afectar normas o 

principios vinculados con la sana y leal competencia entre las partes de autos.  

7.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna 

de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este 

sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no 

exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado una 

actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor. 



TT RR II BB UU NN AA LL   AA RR BB II TT RR AA LL   
_________________________________________________ 

dusa.cl 12 - 16 

 

8.-) 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.  

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un 

nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o 

aludido en el nombre de dominio disputado. 

9.-) 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, siempre que el 

titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses 

legítimos pertinentes. 

10.-) Que se encuentra acreditado en autos que Hans Merensky Holdings (PTY) Ltd., 

Primer Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca DUSA, 

registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación 

de la Segunda Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Primer 

Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca DUSA, registro Nº 

743251, que distingue todos los productos de la clase 31, de fecha 21/12/2005.  
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11.-) De los mismos documentos acompañados por el Primer Solicitante consta que dicha 

parte utiliza efectivamente la marca DUSA asociada a la producción y 

comercialización de paltas. 

12.-) Que, en relación al Segundo Solicitante, se encuentra acreditado en autos que Dusa 

Pharmaceuticals, Inc., es titular de la marca DUSA, para distinguir productos de la 

clase 5, registrada en diversos países, mas no así en Chile. Respecto de esto 

mismo, es menester señalar que los derechos que pueda detentar el titular de una 

marca registrada en el extranjero no pueden ser reconocidos en Chile, dado que 

tales derechos son eminentemente territoriales. Sólo por excepción se reconocen 

efectos jurídicos en Chile a las marcas registradas en el extranjero, ello siempre y 

cuando se trate de marcas famosas y notorias, y con el único objeto de impedir en 

Chile el registro —o de anularlo en su caso— de un signo similar para el mismo 

rubro, ello conforme a la disposición expresa del art. 20 letra g) de la ley 19.039 

sobre Propiedad Industrial. Para todos los demás supuestos rige la regla general de 

la territorialidad de los derechos de propiedad industrial, establecida a lo largo de la 

citada normativa. En consecuencia, del punto de vista estrictamente jurídico, el 

Segundo Solicitante carece de derechos adquiridos sobre la marca DUSA que 

puedan hacerse valer en Chile como sustento de su pretensión sobre el nombre de 

dominio en litigio. 

13.-) Que, con todo, puede concluirse no obstante que el Segundo Solicitante detenta 

derechos adquiridos sobre su nombre social Dusa Pharmaceuticals, Inc., en donde 

el elemento «dusa» es el principal y relevante, mientras que los restantes elementos 

son descriptivos del giro social y del tipo societario.  

14.-) Que, en consecuencia, siguiendo los postulados asumidos, y dado que ambas 

partes detentan derechos adquiridos pertinentes que sustentan sus pretensiones 

sobre el nombre de dominio disputado, entonces debe concluirse que ninguna de 

las solicitudes sobre el mismo contraría derechos válidamente adquiridos por las 

partes. 

15.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14 

RNCL —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 
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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. 

16.-) Que existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a 

supuestos diversos o residuales a los contemplados en la regla 14 de la RNCL, 

algunos de los cuales suponen la invocación de derechos o intereses legítimos por 

ambas partes —cual es el caso de autos— y en donde es necesario determinar cuál 

de ellos es preponderante para resolver el conflicto. El primero de ellos —a juicio de 

este sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar 

«criterio de la identidad», conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella 

parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si 

ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte 

cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. 

17.-) Que la marca registrada DUSA del Primer Solicitante coincide idénticamente con el 

nombre de dominio <dusa.cl>, mientras que en el caso del nombre del Segundo 

Solicitante no existe tal identidad, sino solo coincidencia en un elemento, por más 

representativo que éste sea. En consecuencia, desde este punto de vista, existe una 

mayor vinculación lógica entre el derecho invocado por el Primer Solicitante, esto es 

la marca DUSA registrada en Chile, y el nombre de dominio disputado <dusa.cl>, de 

manera que a este respecto la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la 

pretensión del Primer Solicitante. 

18.-) Que aún desatendiendo la carencia de derechos pertinentes en Chile por parte del 

Segundo Solicitante respecto de la marca DUSA, y asignando a dicha situación o 

posición el carácter de interés relevante, aún así su pretensión no puede ser 

acogida, puesto que la fecha más antigua de registro de sus marcas corresponde al 

año 2007, mientras que la marca DUSA del Primer Solicitante se encuentra 

registrada en nuestro país desde el año 2005. Desde el punto de vista 

«cronológico» entonces, resulta más prudente y equitativo preferir la pretensión del 

Primer Solicitante. 

19.-) Que si se considera el criterio «cronológico» en relación al nombre social del 

Segundo Solicitante, no existentes antecedentes en autos respecto de la fecha 

constitución de dicha sociedad, o de adopción del nombre social del Segundo 

Solicitante, por lo cual este criterio no presta luces desde esta perspectiva. 
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20.-) Que podría prima facie resultar útil el criterio del «derecho preferente», aplicable en 

supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detentan derechos o intereses 

pertinentes de diversa naturaleza. En la especie, si se analizan comparativamente 

los derechos fundantes de las solicitudes de ambas partes tampoco es posible 

concluir que unos sean de entidad superior a los otros. 

21.-) 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. 

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

solicitudes de asignación se encuentran en una situación igualdad o equiparidad de 

condiciones, la controversia de autos debiera resolverse 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, asignándose en tal caso el nombre de dominio en disputa a 

quien lo solicitó en primer lugar. 

23.-) Que el párrafo final de la regla 8 RNCL 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 los presupuestos de excepción establecidos en la citada 

norma, de manera que el Segundo Solicitante deberá quedar eximido del pago de 

las costas del presente arbitraje. 

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 Hans Merensky Holdings (PTY) Ltd. y, en 

consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <dusa.cl> 

presentada por Dusa Pharmaceuticals, Inc. 

II.- Rechazar la demanda deducida por Dusa Pharmaceuticals, Inc. 

III.- Asignar el nombre de dominio <dusa.cl> a Hans Merensky Holdings (PTY) Ltd., 

representada por Sargent & Krahn, RUT 79.713.300-0. 

IV.- No condenar en costas a Dusa Pharmaceuticals, Inc. 

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 4-25-2009. 

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 

don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0. 


