errres .cl

En Santiago, a veintisiete de Octubre de dos mil nueve.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile N° 10814 , de 24 de Junio de 2009 , por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto
entre don Pablo Esteban Rojas Gallegos y Comercial Eccsa S.A. , por la inscripcion del
nombre de dominio “‘errres.cl”, que rola a fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicacion de Nic Chile a las partes mediante correo electronico de 24
de Junio de 2009 , dando cuenta de la designacion del suscrito como arbitro en este caso,
de fojas 5.

4.- Resolucion de fojas 6, de 30 de Junio de 2009 , por la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

5.- Notificacion de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 30 de Junio de 2009 , de la
resolucion sefialada en el nlimero anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisién de envios registrados
de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con
fecha 30 de Junio de 2009 , de los documentos referidos en los niimeros anteriores.

7.- Copia del correo electronico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, de fecha 30 de
Junio de 2009 , comunicando la aceptacion del suscrito a la designacion como arbitro en
este caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electronico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber
tomado conocimiento de mi aceptacion a la designacion de arbitro, de fecha 1de Julio de
2009 , agregado a fojas 11.

9.- Documentos y escrito de fojas 12 a 25, en los que consta la personeria de los
representantes de Comercial Eccsa S.A.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 20 de Julio de 2009, con la asistencia de
don Pablo Esteban Rojas Gallegos, por si, y del habilitado de derecho don José Ignacio
Juarez, en representacion de Comercial Ecssa S.A., en el cual se fijaron las normas por las
que se regira este procedimiento, que rola a fojas 26 y 27 .

11.- Documento de fojas 28 y siguientes, consistente en copia de escritura publica de
constitucion de la sociedad Automotora y Comercializadora de Repuestos “Errres
Limitada” de fecha 23 de Abril de 2009, ante el Notario Publico de Santiago don Alberto
Mozo Aguilar.

12.- Documento de fojas 34 y siguientes, consistente en copia de la protocolizacién del
extracto de la escritura de constitucion de la sociedad “Automotora y Comercializadora de
Repuestos Errres Ltda.”



13.- Documento de fojas 39 consistente en copia de la factura electronica emitida por Nic
Chile a don Pablo Esteban Rojas Gallegos, con fecha 19 de Febrero de 2009, por el nombre
de dominio en disputa y por el dominio de “automotoraerrres.cl”.

14.- Documento de fojas 40 consistente en impresion de la informacion entregada por Nic
Chile al aceptar el pago del dominio “automotoraerrres.cl”.

15.-Documento de fojas 41 consistente en impresion de la informacion entregada por Nic
Chile al aceptar el pago del dominio “errres.cl”

16.- Documento de fojas 42 consistente en impresion de la pagina de inicio del sitio web de
Automotora Errres.

17.- Documento de fojas 43 y 44, consistente en impresion del resultado de una busqueda
efectuada en Google para el término “errres”.

18.- Documento de fojas 45 y siguientes, consistente en impresion de la informacion que
aparece en la pagina web de Nic Chile donde consta los datos de los solicitantes del nombre
de dominio “errres” y particularmente los datos del primer solicitante.

19.- Escrito de fojas 48 y siguientes, consistente en la presentacion efectuada por el Sefor
Pablo Rojas Gallegos de sus argumentos y pruebas de mejor derecho para el nombre de
dominio en disputa.

20.- Documento de fojas 51 , consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Comercial Eccsa S.A., son duefios
del nombre de dominio “eresripley.cl”.

21.- Documento de fojas 52, consistente en impresion de la informacioén que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Comercial Eccsa S.A., son duefios
del nombre de dominio “eresbyripley.cl”.

22.- Documento de fojas 53, consistente en impresion de la informacioén que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son duefios de la marca “R”, registrada con el N° 831.542, en la clase
16.

23.- Documento de fojas 54, consistente en impresion de la informacioén que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son duefios de la marca “R”, registrada con el N° 831.543, en la clase
9.

24.- Documento de fojas 55, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son duefios de la marca “R”, registrada con el N° 831.547, en la clase
35.

25.- Documento de fojas 56, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 852.298, de registro de la marca “R”,
en las clases 3, 8, 9,11,12,14,16,18,20,21,24,25,27 y 28.

26.- Documento de fojas 57, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 852.300 de registro de la marca “R”,
en la clase 38.



27.- Documento de fojas 58, consistente en impresion de la informacioén que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N°852.301 de registro de la marca “R”,
en la clase 36.

28.- Documento de fojas 59, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 852.302 de registro de la marca “R”,
en la clase 35.

29.- Documento de fojas 60, consistente en impresion de la informacioén que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 852.308 de registro de la marca “R”,
en la clase 16.

30.- Documento de fojas 61, consistente en impresion de la informacion que aparece en la

pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 852.309 de registro de la marca “R”,
en la clase 25.

31.- Documento de fojas 62, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 871.692 de registro de la marca “R
WOW?, en la clase 35.

32.- Documento de fojas 63, consistente en impresion de la informacién que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 871.693 de registro de la marca “R
WOW 7, en la clase 16.

33.- Documento de fojas 64, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 871.694 de registro de la marca “R
WOW?, en la clase 3.

34.- Documento de fojas 65, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la

pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 871.695 de registro de la marca “R
WOW?, en la clase 25.

35.- Documento de fojas 66, consistente en impresion de la informacién que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son duefios de la marca “DIAS R”, registrada con el N° 704.505, que
distingue un establecimiento comercial de productos de las clases 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10,
11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

36.- Documento de fojas 67, consistente en impresion de la informacion que aparece en la

pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 856.743 de registro de la marca
“DIAS R”, en las clases 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28.

37.- Documento de fojas 68, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N°® 856.748 de registro de la marca
“DIAS R”, en la clase 35.



38.- Documento de fojas 69, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la

pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 856.758 de registro de la marca
“DIAS R”, en la clase 38.

39.- Documento de fojas 70, consistente en impresion de la informacién que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 856.769 de registro de la marca
“DIAS R”, en la clase 25.

40.- Documento de fojas 71, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 852.614 de registro de la marca
“ERES BY RIPLEY”, en la clase 41.

41.- Documento de fojas 72, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N°® 852.623 de registro de la marca
“ERES BY RIPLEY™, en la clase 16.

42.- Documento de fojas 73, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N°® 868.561 de registro de la marca
“GENERACION R”, en la clase 35.

43.- Documento de fojas 74, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 869.446 de registro de la marca
“PLAN R RIPLEY™, en la clase 16.

44.- Documento de fojas 75, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 869.447 de registro de la marca
“PLAN R RIPLEY”, en la clase 41.

45.- Documento de fojas 76, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 869.448 de registro de la marca
“PLAN R RIPLEY”, en la clase 42.

46.- Documento de fojas 77, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 869.449 de registro de la marca
“PLAN R RIPLEY™, en la clase 35.

47.- Documento de fojas 78, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Comercial Eccsa S.A. son titulares de la solicitud N° 869.450 de registro de la marca
“PLAN R RIPLEY ”, en la clase 45.

48.- Documento de fojas 79 y siguientes, consistente en informacidn que aparece en
Wikipedia, de Empresas Ripley.

49.- Documento de fojas 84 y siguientes, consistente en impresion de parte del contenido
de la pagina web de Ripley.



50.- Documento de fojas 89 y siguientes, consistente en impresion de una serie de articulos
publicados en “capital.cl”, referente a las actividades de Ripley.

51.- Documento de fojas 94 y siguientes, consistente en impresion de publicidad relativa a
ventas de Ripley en su promocién especial Dias R.

52.- Documento de fojas 98, consistente en impresion de la pagina web de Economia y
Negocios de EMOL, donde se publica un articulo con fecha 30 de Septiembre de 2005,
titulado “Corra, corra, que llegaron los dias con descuentos”, en el cual se hace referencia a
los dias “R” de Ripley, a “Los Cuatro Dias Fantésticos” de Falabella y los “5 Dias Al Rojo”
de Paris, asi como otras promociones de farmacias y supermercados.

53.- Documento de fojas 99 y siguientes, consistente en copia del Fallo de 21 de Mayo de
2006, dictado por la Juez Arbitro Sra. Janett Fuentealba Rollat, relativo a la inscripcion del
dominio “vifiasdelmaipo.cl”.

54.- Documento de fojas 106, consistente en un volante publicitario de Tiendas Ripley.

55.- Documento de fojas 107, consistente en una revista titulada “R Espacio Digital” de
Ripley.

56.- Documento de fojas 108, consistente en revista publicitaria “eRes by Ripley”.

57.- Escrito de fojas 109 y siguientes, que contiene la demanda arbitral por asignacion de
nombre de dominio presentado por los sefiores Comercial Eccsa S.A.

58.- Resolucion de fojas 119 de 4 de Agosto de 2009 recaida en las presentaciones de
ambas partes y su correspondiente notificacion por correo electronico de igual fecha, cuya
copia se encuentra agregada a fojas 120.-

59.- Escrito de fojas 121 y siguientes, presentado por don Pablo Esteban Rojas Gallegos.

60.- Resolucion de fojas 124, de 6 de Agosto de 2009 recaida en el escrito indicado en el
nimero anterior y su correspondiente notificacion a las partes mediante correo electrénico
de igual fecha, cuya copia rola fojas 125.

61.- Escrito de fojas 126 y siguientes , mediante el cual la parte de Comercial Eccsa S.A.
evacua el traslado conferido en autos.

62.- Resolucion de fojas 129, de 14 de Agosto de 2009, mediante la cual se tiene por
evacuado el traslado por parte de Comercial Eccsa S.A. y su correspondiente notificacion a
las partes mediante correo electronico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 130.

63.- Resolucion de fojas 131 de 16 de Septiembre de 2009, mediante la cual se cita a las
partes a oir sentencia y su correspondiente notificacion mediante correo electronico de igual
fecha, cuya copia rola a fojas 132.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio don Pablo Esteban Rojas Gallegos , RUT N° 10.530.359-9,
domiciliado en Vicufia Mackenna 10047, La Florida, Santiago y Comercial Eccsa S.A.,
RUT N° 83.382.700-6 , domiciliado en Avda. Andrés Bello 2711 oficina 1701.



IL.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre
don Pablo Esteban Rojas Gallegos, como primer solicitante, y Comercial Eccsa S.A., como
segundo solicitante, por la presentacion por parte de ambos de solicitudes competitivas para
la inscripcion del nombre de dominio errres.cl, y determinar a quien corresponde el mejor
derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

II1.- Que en su presentacion de fojas 48, don Pablo Rojas Gallegos, en representacion de
Automotora y Comercializadora de Repuestos Errres Limitada, sefiala lo siguiente:

Que la sociedad Automotriz y Comercializadora de Repuestos Errres Limitada fue
constituida por Escritura Publica de 23 de Abril del afio 2009, ante el Notario de Santiago
don Alberto Mozo Aguilar y que el nombre de dominio “errres.cl” fue solicitado por el
socio de dicha sociedad don Pablo Esteban Rojas Gallegos.

Hace presente que la razén social de dicha empresa corresponde el hecho particular de que
los apellidos paternos de los tres socios comienzan con la letra “R”; y que el dominio esté
destinado a ser utilizado en relacion directa con el giro de esa sociedad Automora y
Comercializadora de Repuestos.

Hace ver que uno de los principios fundamentales de la inscripcion de nombres de dominio
es el “first come, first served”, principio mediante el cual se debe otorgar preferencia al
primer solicitante.

Como prueba se acompaiia copia de la escritura de constitucion de la sociedad, su extracto
y de la publicacion del mismo, asi como los documentos que acreditan la presentacion de
dicha solicitud y una impresion de la pagina web respectiva; asi como una impresion del
buscador Google donde consta que buscado el sitio “errres.cl”, aparece en primer lugar, el
de su propiedad.

IV.- Que en su demanda de fojas 109, Comercial Eccsa S.A., funda su peticién en lo
siguiente:

Como antecedentes de hecho, sefala que la empresa opera y es conocida en el mercado
bajo el nombre de Ripley, que es la principal de un holding empresarial Chileno, dedicado
al retail (venta al detalle) y a los servicios financieros, cuyos inicios se remontan al afo
1956 con la creacion de la sastreria Ripley por parte de don Marcelo Calderon.

Esta empresa evolucion6 logrando abrir su primera multitienda en el afio 1985 y su primera
tienda en regiones, al afio siguiente, en Concepcion. En el afio 1993 inauguraron sus
primeras tiendas en el Mall Parque Arauco y Mall de La Serena y, desde entonces, el
numero de tiendas ha aumentado en forma exponencial, instalandose a lo largo de todo el
pais.

Su crecimiento sostenido en ventas asi como sus multiples planes crediticios para financiar
las compras de sus clientes, y el uso de la tarjeta Ripley, le han valido el reconocimiento y
fidelidad del publico consumidor, convirtiéndola en una de las empresas mas grandes del
rubro a nivel nacional.

A partir de 1997 han iniciado la apertura de tiendas en el mercado internacional con una
primera sucursal en Pert y en los proximos afios proyectan instalarse en México y
Colombia.

Hacen ver que uno de los principales activos de Ripley es su imagen corporativa, la que
desde el afio 1993 fue reformulada con gran éxito en el mercado, apoyado por innovadoras
ofertas y un acercamiento al publico consumidor con sus marcas.



Desde entonces las multitiendas Ripley, asi como sus marcas y servicios se distinguen por
la presencia predominante de la letra R, de Ripley.

En sus campafias publicitarias y de posicionamiento de este signo, se encuentran las
siguientes:

Campaia dias R (ERRE) RIPLEY
Tarjetas R (ERRE) o las
48 horas R (ERRE) RIPLEY

Adicionalmente sefialan también tener distintas representaciones de la letra R con la cual
Ripley se identifica en el mercado.

Hacen ver que es reconocida y logica la actitud de los usuarios de internet de ingresar a los
sitios mediante nombres que les son familiares; razéon por la cual un usuario asociaria
inmediatamente el nombre de dominio “errres.cl” a un sitio de internet con informacion
relativa a los productos y servicios de la multitienda perteneciente a Comercial Eccsa S.A.

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que ellos son titulares de multiples nombres de
dominio que contienen integramente la expresion “eres” haciendo alusion al uso de las
“R”(erres), por parte de Ripley. Dichos nombres de dominio son eresbyripley.cl y
eresripley.cl.

Agregan también que son titulares de numerosas marcas comerciales registradas y
solicitadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dentro de las que se
encuentran la familia de marcas comerciales que se estructuran sobre la expresion “R”,
idéntica fonéticamente al nombre de dominio disputado.

Dichas marcas son:

- Registro N° 831.542, “R”, mixta, para distinguir productos de la clase 16, de fecha 29 de
Octubre de 2008.

- Registro N° 831.543, “R”, mixta, para distinguir productos de la clase 9, de fecha 29 de
Octubre de 2008.

- Registro N° 831.547, “R”, mixta, para distinguir productos de la clase 35 de fecha 29 de
Octubre de 2008.

- Solicitud N° 852.298, “R”, mixta, para distinguir productos de las clases 3, §, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 y 28 de fecha 20 de Enero de 2009.-

- Solicitud N° 852.300, “R”, mixta, para distinguir servicios de la clase 38, de fecha 20 de
Enero de 2009.

- Solicitud N° 852.301, “R”, mixta, para distinguir servicios de la clase 36, de fecha 20 de
Enero de 2009.

- Solicitud N° 852.302, “R”, mixta, para distinguir servicios de la clase 35, de fecha 20 de
Enero de 2009.

- Solicitud N°® 852.308, “R”, mixta, para distinguir productos de la clase 16, de fecha 20 de
Enero de 2009.

- Solicitud N° 852.309, “R”, mixta, para distinguir productos de la clase 25, de fecha 20 de
Enero de 2009.



- Solicitud N° 871.692, “R WOW?”, denominativa, para distinguir servicios de la clase 35,
de fecha 23 de Julio de 2009.

- Solicitud N° 871.693, “R WOW?”, denominativa, para distinguir productos de la clase 16,
de fecha 23 de Julio de 2009.

- Solicitud N° 871.694, “R WOW?”, denominativa, para distingui productos de la clase 3, de
fecha 23 de Julio de 2009.

- Solicitud N° 871.695, “R WOW?”, denominativa, para distinguir productos de la clase 25,
de fecha 23 de Julio de 2009.

Registro N° 704.505, “DIAS R”, denominativa, para distinguir productos en
establecimiento comercial, de fecha 28 de Septiembre de 2004.

- Solicitud N° 856.743, “DIAS R”, mixta, para distinguir productos en clases 3, 8,9, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 y 28.

- Solicitud N° 856.748, “DIAS R”, mixta, para distinguir servicios en clase 35, de fecha 5
de Marzo de 2009.

- Solicitud N° 856.758, “DIAS R”, mixta, para distinguir servicios en clase 38, de fecha 5
de Marzo de 2009.

- Solicitud N° 856.769, “DIAS R”, mixta, para distinguir productos en clase 25, de fecha 5
de Marzo de 2009.

- Solicitud N° 852.614, “ERES BY RIPLEY”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 41, de fecha 22 de Enero de 2009.

- Solicitud N° 852.623, “ERES BY RIPLEY”, denominativa, para distinguir productos en
clase 16, de fecha 22 de Enero de 2009.

- Solicitud N° 868.561, “GENERACION R”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35, de fecha 24 de Julio de 2009.

- Solicitud N° 869.446, “PLAN R RIPLEY”, denominativa, para distinguir productos en
clase 16, de fecha 2 de Julio de 2009.

- Solicitud N°® 869.447, “PLAN R RIPLEY”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 41, de fecha 2 de Julio de 2009.

- Solicitud N° 869.448, “PLAN R RIPLEY”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 42, de fecha 2 de Julio de 2009.

- Solicitud N°® 869.449, “PLAN R RIPLEY”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35, de fecha 2 de Julio de 2009.

- Solicitud N° 869.450, “PLAN R RIPLEY”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 45, de fecha 2 de Julio de 2009.

Mas adelante recalcan que al tener registrada la marca “R” (erre) , cuya pronunciacion
fonética es idéntica al nombre de dominio en disputa, se producira una asociacion
incorrecta entre los consumidores.



Hacen ver que existe una semejanza fonética determinante entre la marca que les pertenece
“R” (erre); con el nombre de dominio pedido “errres.cl” y el nombre de dominio que tienen
ya inscrito, eresbyripley.cl.

De lo anterior concluyen que dada su semejanza, el nombre de dominio en disputa errres.cl,
aparece como una simple y logica extension de los dominios y marcas que pertenecen a
Comercial Eccsa S.A. (Ripley).

Como antecedentes de derecho destacan en primer lugar que los nombres de dominio
consisten en una direccion electronica, o bien una denominacion por medio de la cual un
usuario de internet es conocido y se identifica dentro de la red, para de esta forma poder
utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece; de modo tal que el
concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario
en internet.

En cuanto a los criterios aplicables para la resolucion de conflictos de asignacion de
nombres de dominio, destacan los siguientes:

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de
dominio.

Hacen ver que en el derecho comparado asi como en la uniforme jurisprudencia de nuestro
pais en los ultimos afios, se ha efectuado una inmediata y l6gica relacion entre los nombres
de dominio y las marcas comerciales, puesto que ambos comparten propositos y
caracteristicas de naturaleza semejante, dado que los nombres de dominio, ademas de la
funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de
los diversos bienes o servicios que se ofrecen via internet, facilitando asi el comercio e
intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusiones con respecto a ellos.

Insisten en que son titulares de una familia de registros marcarios para la expresion “R”
(erre) y hacen referencia a una serie de normas legales que confirman el criterio sostenido
en la demanda, tales como las reglas contenidas en la UDRP de ICANN; normativa que
reconoce la titularidad de derechos marcarios para el signo en disputa, como un criterio
fundamental para la resolucion de los conflictos respectivos; el informe final de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que establece un procedimiento
de revocacion de un nombre de dominio cuando este sea idéntico o engafiosamente similar
a una marca comercial registrada; y las normas de los articulos 20, 21 y 22 del reglamento
de NIC Chile.

B) Legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.
Alegan que su parte tiene un interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en
disputa, dado que ellos han invertido grandes recursos en el afan de posicionar el signo “R”
(erre) en el mercado con el fin de que los usuarios de internet y los consumidores lo asocien
con el mismo.

C) Ceriterio de la notoriedad del signo pedido.

Esta teoria postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha
conferido fama, notoriedad y prestigio.

De acuerdo con ese planteamiento, el segundo solicitante es quien tiene el mejor derecho
sobre el nombre de dominio errres.cl, toda vez que la expresion “R” (erre) los identifica

plenamente y ha sido objeto de una profusa publicidad.

D) Convenio de Paris.



Destacan que de acuerdo con el articulo 6 bis del Convenio de Paris, promulgado en Chile
mediante decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario
Oficial el 30 de Septiembre de 1991, los paises deben rehusar o invalidar el registro de
marcas y prohibir el uso de marcas que constituyan la reproduccion , imitacion o traduccion
susceptible de crear confusion de una marca que sea notoriamente conocida y que el mismo
criterio debe aplicarse cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de
aquella marca notoriamente conocida o una imitaciéon susceptible de crear confusion con
esta.

Adicionalmente se refieren a la norma del articulo 10 bis del mismo Convenio, que
sanciona la competencia desleal y ordena prohibir cualquiera acto capaz de crear una
confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor.

E) Criterio de la Identidad.

El criterio de la identidad establece que corresponde asignar el nombre de dominio en
conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea
idéntico o muy similar al mismo.

Al respecto hacer ver que teniendo una familia de marcas que utilizan el término “R” , les
corresponde por esta razon el mejor derecho sobre el nombre de dominio errres.cl.

F) Uso Efectivo en Internet.

Destacan que el término “R” (erre) se utiliza real y efectivamente por ellos en internet dado
que en su pagina web www.ripley.cl se utiliza en forma destacada un logo con la
representacion grafica de la letra “R”.

En conclusion, solicitan que como titulares de una familia de registros marcarios vigentes
en Chile, la fama y notoriedad de estas , la vinculacion de esta marca con los productos y
servicios que ellos ofrecen y la titularidad de nombres de dominios afines, corresponde a
Comercial Eccsa S.A. el mejor derecho para la inscripcion del nombre de dominio en
disputa, por lo que piden tener por presentada la demanda en juicio arbitral, acoger la
tramitacion y en definitiva resolver asignandoles el nombre de dominio “errres.cl”.

V.- Que en la resolucion de fojas 119 de 4 de Agosto de 2009, se ordenod al primer
solicitante aclarar en que calidad comparece la empresa Automotora y Comercializadora
de Repuestos Errres Ltda.; dado que en su solicitud original el primer solicitante
comparecié como persona natural.

VI.- Que en su escrito de fojas 121, don Pablo Esteban Rojas Gallegos aclara que por error
procedio a contestar la demanda arbitral en nombre y representacion de la sociedad
Automotora y Comercializadora de Repuestos Errres Ltda., siendo lo correcto realizar
dicha presentacion en forma personal, ya que fue ¢l quien pidio como primer solicitante en
Nic Chile el nombre de dominio « errres.cl ».

Como antecedentes hace ver que con fecha 23 de Abril de 2009 junto con don Andrés
Felipe Rojas Gallegos y don Oscar Miguel Ramoneda Figueroa acordaron constituir la
sociedad Automotora y Comercializadora de Repuestos Errres Ltda., lo que materializaron
por escritura pubica de fecha 23 de Abril de 2009 otorgada en la Notaria de Santiado de
don Alberto Mozo6 Aguilar.
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La razon social se debid al hecho particular de que los apellidos paternos de los tres socios
comienzan con la letra «R», motivo por lo cual acordaron que la razon social
correspondiera a la palabra « Errres » y el dominio pedido fuera « errres.cl »

Destaca ademas que el uso del dominio « errres.cl » va relacionado directamente con el
nombre o razédn social de la sociedad Automotora y Comercializadora de Repuestos
Errres Ltda., no existiendo interés por su parte ni de sus socios en utilizar el sitio web en
otro giro o rubro que no tenga relacién directa con lo establecido en la escritura de
constitucion de dicha sociedad.

Hace ver que en este caso debe aplicarse el principio “first come, first served”, mediante el
cual se debe otorgar preferencia al primer solicitante y destaca que al dia de hoy ya existe la
sociedad Automotora y Comercializadora de Repuestos Errres Ltda., constituida
legalmente.

VIL.- Que en su escrito de fojas 126, la sociedad Comercial Eccsa S.A. , evacuando el
traslado conferido en autos destaca en primer lugar que el solicitante es el Sefior Pablo
Esteban Rojas Gallegos y no la sociedad Automotora y Comercializadora de Repuestos
Errres Ltda., siendo aquella un tercero ajeno al presente arbitraje y hacen ver también que
la escritura de constitucion de dicha sociedad, de 23 de Abril de 2009, es posterior a la
presentacion de la solicitud de nombre de dominio errres.cl, efectuada con fecha 18 de
Febrero de 2009, por lo que mal podria justificar un supuesto mejor derecho sobre el
dominio en disputa.

Hacen ver también que existe una errénea concepcion del principio “first come, first
served”, toda vez que este no es un principio absoluto y cada vez la jurisprudencia en
materia de nombres de dominio es mas rigurosa para dar aplicacion al mismo.

Dicho criterio puede ser usado tnicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes
puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, ya que
la parte de Comercial Eccsa S.A. ha acompafiado abundante material probatorio y
antecedentes para fundar su posicion.

Destacan que el hecho de solicitar primero el dominio en disputa, no le concede ningin
derecho definitivo, si no que, por el contrario, el primer solicitante debe acreditar su mejor
derecho sobre el dominio si su solicitud llega a instancias de arbitraje.

Finalmente agregan que el hecho de que un nombre de dominio se encuentre activo durante
un procedimiento de asignacién, en caso alguno podria estimarse que es un fundamento de
un supuesto mejor derecho.

Adicionalmente, en el mismo escrito la parte de Comercial Eccsa S.A. observa los
documentos acompafiados por la contraria destacando que la copia de la escritura de
constitucion de la sociedad Automotora y Comercializadora de Repuestos Errres Ltda., su
extracto y la copia de su publicacién en el Diario Oficial dicen relacién con un tercero
ajeno al presente arbitraje por lo que no pueden ser utilizadas para justificar un supuesto
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y en relacion con la copia de la
pagina web de Automotora Errres asi como el resultado de la busqueda efectuada en el sitio
google.cl, dicen relacion con el hecho de que el dominio se encuentra activo lo cual no es
susceptible de ser considerado como un argumento que justifique un supuesto mejor
derecho.

VIIL- Que del merito de los documentos de fojas 2 y 28, se desprende que es efectiva la
alegacion del segundo solicitante en orden a que la constitucion de la sociedad Automotora
y Comercializadora de Repuestos Errres Ltda., de 23 de Abril de 2009, es posterior a la
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presentacion de la solicitud de inscripcion del nombre de dominio “errres”, pedido por don
Pablo Esteban Rojas Gallegos, con fecha 18 de Febrero de 2009.

IX.- Que si bien lo constatado anteriormente es un hecho, la explicacion dada por el Senor
Pablo Esteban Rojas Gallegos, respecto a las razones y motivaciones para solicitar el
nombre de dominio pedido resultan verosimiles; el contenido de la pagina es un elemento
esencial para acreditar como una de las partes pretende materializar un proyecto de uso de
un nombre de dominio; atin cuando el sentenciador comparte plenamente la alegacion del
segundo solicitante en orden a que la existencia de una pagina web activa no sirve para
acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Todo ello hace que siendo la explicacion del Sefior Rojas razonable, es también consistente
con la materializacion de la pagina web cuya portada esta representada en el documento de
fojas 42.

X.- Que de acuerdo con lo establecido en la clausula tercera de la escritura de constitucion
de la sociedad Automotriz y Comercializadora de Repuestos Errres Ltda., el objeto de
dicho sociedad sera:

A) La venta, compraventa y arriendo de vehiculos nuevos y usados, motocicletas,
bicicletas u otros tipos de vehiculos, maquinaria agricola, lanchas, vehiculos
acuaticos y en general todo tipo de vehiculos motorizados.

B) La importacion , distribucion y comercializacion de partes y piezas y accesorios de
vehiculos automotores, motocicletas y en general todo tipo de vehiculos
motorizados.

C) La importacion, distribucion y comercializaciéon de automoviles, motocicletas,
bicicletas u otro medio de transporte de personas, de carga y vehiculos de todo tipo.

D) La importaciéon y exportacion de maquinarias agricolas, industriales, utensilios,
partes y piezas otros implementos para dichos rubros.

E) Representar marcas nacionales y extranjeras de vehiculos motorizados,
motocicletas, vehiculos acuaticos, lanchas, maquinaria agricola.

F) Dar asesorias, reparacion, transformacion y equipamiento de automoviles,
motocicletas, bicicletas y maquinaria agricola y cualquier otro tipo de vehiculos.

G) La realizacion de todos los actos, contratos y negocios relacionados directa o
indirectamente con el objeto social u otro los socios acuerden.

XI.- Que algunas de las actividades descritas en el niimero anterior se encuentran
comprendidas en el ambito de la cobertura del Registro N° 831.547 de la marca “R” de
propiedad de Comercial ECCSA S.A., como consta del documento agregado a fojas 55.

XIL- Que existe semejanza fonética determinante entre la marca “R” y el nombre de
dominio “ERRRES”, lo que puede dar lugar a un motivo de confusion que dafie los
intereses del titular de la marca registrada.

XIIL.- Que, dado lo anterior, el primer solicitante no ha cumplido con lo dispuesto en el
articulo 14 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”, segun el cual es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su peticién
no contrarie los derechos validamente adquiridos por terceros; dado lo cual, procede el
rechazo de su solicitud.
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RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de don Pablo Esteban Rojas Gallegos , RUT N° 10.530.359-9, para
la inscripcion del nombre de dominio errres.cl.-

II.- Acoger la solicitud de Comercial Eccsa S.A., RUT N° 83.382.700-6, y asignarle en
forma definitiva el nombre de dominio errres.cl.-

Autoricese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso final del Articulo 140 del Codigo de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverria Bunster
Autorizo la firma de don Andrés Echeverria Bunster, cédula nacional de identidad N°
5.199.640-2.

Santiago, 27 de Octubre de 2009.
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