Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio ersa.cl
Santiago, 9 de junio de 2009.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N® OF09764 de fecha 27 de octubre de 2008 del Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “ersa.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Ingenieria y Desarrollo Tecnoldgico Limitada, representada por Luis Ignacio
Rojas, ambos con domicilio en Casilla 1455, Los Angeles, quien inscribié dicho nombre de
dominio con fecha 03 de Julio de 2008 a las 21:54:24 GMT; Sociedad Ecral Sur Limitada,
representada por Sebastian S.lter, ambos con domicilio en Av. Vicuiia Mackenna 801, Los
Angeles, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 04 de Julio de 2008 a las 00:39:40
GMT vy Dersa S.A., representada por dofia Noelle Jeanneret S., con domicilio en Alcantara 200,
piso 9°, Las Condes, Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 15 de julio de
2008 a las 00:59:14 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 27 de octubre de 2008, la cual rola a fojas 8 de autos,
el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio ersa.cl, y jurd
desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 03 de noviembre de 2008 a las 9:30 horas.

CUARTO: Que en la misma resolucion de fojas 8 se tuvo a la segunda solicitante, Sociedad
Ecral Sur Limitada, por desistida de su solicitud de nombre de dominio.

QUINTO: Que la resolucién y la citacidn referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electronico con firma digital con fecha 27 de octubre de 2008 y a las partes por
correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 29 de octubre de 2008,
segun consta a fojas 8, 9, 10, 11y 12 de autos.

SEXTO: Que el dia 03 de noviembre de 2008, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de dofia Noelle Jeanneret Simian, por Dersa S.A., y en rebeldia de
la oponente.

SEPTIMO: Que con fecha 3 de noviembre de 2008 se notific a las partes lo obrado en la
audiencia de fojas 15, segun consta del atestado de fojas 17 de autos.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 17 de noviembre de 2008, la parte de Dersa S.A. presentd
sus planteamientos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, manifestando lo
siguiente: Que el nombre de dominio pedido por el primer solicitante se encuentra en abierta
contradiccion con lo previsto por el articulo 14 inciso 1° de la Reglamentaciéon para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, pues infringe validamente derechos
adquiridos por la parte. Que con fecha 3 de julio de 2008 el primer solicitante, Ingenieria y
Desarrollo Tecnoldgico Limitada, solicité para si la asignacion del nombre de dominio “ersa.cl”
de autos. Que al detectar la existencia de dicha solicitud, la parte de Dersa S.A. -holding
empresarial de la familia Del Rio, de renombre y gran trayectoria en Chile- procedi6 a solicitar
para si la asignacion del mismo nombre de dominio con fecha 15 de julio de 2008, atendidas las
estrechas semejanzas que es posible advertir entre el dominio solicitado: ersa.cl y su razén
social Dersa S.A. Que Dersa S.A. es titular del registro N° 636.858 de 19 de julio de 2002 de la
marca Dersa, que distingue importaciones y representaciones de toda clase de productos”y
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“servicios de inversiones en general”, de las clases 35 y 36, respectivamente, del Clasificador
Internacional de marcas comerciales. Que dicho registro renové al anterior N° 391.010 de 19 de
agosto de 1992, con lo cual ha gozado de proteccion en Chile por 16 afios. Que, ademas del
registro de marca comercial antes citado, la parte es también asignataria del nombre de dominio
dersa.cl, del cual ha sido titular en forma interrumpida desde 1997, primero a traves de su filial
Derco S.A. y desde 2001 a su propio nombre. Que Dersa S.A. constituye un holding empresarial
de renombre y gran trayectoria en Chile. Que fundada por don José Luis del Rio Rondanelli,
quien fallecié el afio 2003, Dersa S.A. hoy es gestionada por sus siete hijos José Luis, Juan
Pablo, Felipe, Ignacio, Sebastian, Barbara y Carolina, que de una u otra manera se encuentran
involucrados en los diferentes rubros que desarrolla. Que, en su calidad de holding, Dersa S.A.
posee intereses en la industria de la comercializacion de automdviles (a través de Derco S.A.),
de maquinaria agricola y de construccién (a través de Dercomaq S.A.), en el retail (a través de
Sodimac y su participacion en Falabella), asi como en el sector pesquero (a través de Pesquera
Friosur S.A.), entre otros rubros. Que la estrecha similitud que existe entre las expresiones Dersa
y Ersa no requiere de mayor analisis. Que, en efecto, comparten su porcién final, sin que el
hecho de haber eliminado la letra D constituya un factor diferenciador de importancia. Que, por el
contrario, pareciera indicar que se trata de identificar con ella una filial mas del holding Dersa
S.A. Que, por otra parte, si se considera que la letra D eliminada se encuentra ubicada en el
sector inmediatamente inferior a la letra E en la distribucion del teclado de un computador, las
posibilidades de error en el acceso a cada sitio son altisimas por errores de digitacion. Que, por
todo lo expresado, en caso de asignarse el nombre de dominio “ersa.cl” al primer solicitante, la
parte veria seriamente conculcado su derecho de propiedad, ademas de resultar un factor de
confusion en la red de Internet. Invoca los articulos 14 inciso 1° y 22 del Reglamento de Nic
Chile, asi como la inaplicabilidad para este caso del principio “First come, first served”, en mérito
de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en
definitiva.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 19 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 63 de
autos, se confiri¢ traslado de la demanda deducida por la parte de DERSA S.A,, el que fue
evacuado por la demandada Ingenieria y Desarrollo Tecnologico Limitada en los términos
siguientes. Que, atendida su calidad de primera solicitante del nombre de dominio, su calidad
estd amparada con la presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcién. Que, dado lo
anterior, la carga de la prueba para acreditar un supuesto mejor derecho de dicha inscripcion es
del segundo solicitante, lo que no la ha podido acreditar en modo alguno. Que no esta en
discusion que el Segundo solicitante, Dersa S.A., pueda constituir un holding empresarial
perteneciente a una familia empresarial muy conocida e importante en Chile; que, por el
contrario, la parte es una sociedad de responsabilidad limitada integrada por un matrimonio de
jovenes emprendedores con pretensiones mucho mas modestas, y que no persigue en absoluto
competir con el holding antes sefialado. Que el segundo solicitante agrega que Dersa S.A. es
titular de la marca Dersa, que distingue “‘importaciones, exportaciones y representaciones de
toda clase de productos”, y “servicios de inversiones en general’, de las clases 35 y 36
respectivamente del clasificador internacional de marcas comerciales. Que, de comparar dichas
actividades con los giros desarrollados por la parte, estipulados en los antecedentes sociales,
resulta que nada tienen que ver los unos con los otros. Que el oponente esgrime que existe una
estrecha semejanza entre el dominio solicitado ersa.cl y la razén social Dersa S.A., a lo que se
agrega que, ademas del registro de la marca comercial antes citada, también es asignatario del
nombre de dominio dersa.cl del cual ha sido titular en forma ininterrumpida desde 1997, por lo
que no resulta explicable, atendida la importancia que le atribuye, el no haberlo solicitado antes.
Que la parte, en el desarrollo de sus giros, ha concretado su accionar en el sur de Chile
especificamente en lo que dice relacion con la elaboracion de proyectos de ingenieria que se
vinculan a la elaboracion de quemadores, calderas y combustibles para biomasa, y en general
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que dicen relacion con energias renovables. Que la expresion “ersa” es el acronimo de “energias
renovables soluciones ambientales’, lo que importa que la parte ha dado una aplicacion practica,
empirica, efectiva, licita y de identidad al registro de dominio solicitado. Que, con lo anterior, la
parte con su solicitud en caso alguno contraria norma alguna sobre abuso de publicidad, libre
competencia o ética mercantil, toda vez que las areas comerciales de ambos solicitantes son
completamente distintas y la parte no tiene intencién alguna de incursionar en las del segundo
solicitante. Que resulta obvio que el segundo solicitante no tiene un mejor derecho sobre el
dominio solicitado y mucho menos un derecho adquirido para ello, y de existir éste, no se ve
como podria ser infringido por la solicitud de la parte.

DECIMO: Que por resolucién de fecha 25 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 117 de
autos, se recibio la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacién “ersa”, y 2) Utilizacion
efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la
denominacién “ersa”.”

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas.

La parte de Ingenieria y Desarrollo Tecnolégico Limitada la documental rolante de fojas 68 a 113,
consistente en Escritura de transformacion luis Ignacio Rojas EIRL o Piso Caminante EIRL en
Ingenieria y Desarrollo Tecnoldgico Limitada o Piso Caminante Ltda. y extracto inscrito en el
Registro de Comercio de Los Angeles (fs. 68 a 75); Caratula “Energias Renovables-Soluciones
Ambientales- www. Ersa.cl (fs. 76); set de correos electronicos (fs. 77 a 86); propuesta,
evaluacién y facturas electronicas a Carring Ingenieros (fs. 87 a 105); Factura y detalle,
cotizacion y presupuesto a Ecral Sur Ltda. (fs. 106 a 113); impresiones de las paginas web de
busqueda y asociadas a los dominios “ersa.cl’, “pisocaminante.cl” y “energiasrenovablessa.cl’
(fs. 162 a 169). Rindio también la testimonial de fojas 121 a 122, del testigo sefior Leandro Karlo
D"Angelo Valenzuela.

La parte de Dersa S.A. rindié la documental de fojas 22 a 60, consistente en Impresos del
Departamento de Propiedad Industrial para la marca “Dersa” (fs. 22 a 23); impresos de pagina
web de Nic Chile para los dominios “dersa,.cl” y “ersa.cl” (fs. 24 a 27); impresos de la pagina web
de la Fiscalia Nacional Econémica (fs. 28 a 31); impresos de la pagina web
www.chilealimentos.cl (fs. 32 a 35); impresos de la pagina web www.elmercurio.cl (fs. 36 A 37);
documento “Analisis Holding Grupo Del Rio (fs. 38 a 60); impresos de las paginas web
www.derco.cl y www.dercomag.cl (fs, 124 a 137); impresiones de las paginas web de busqueda
y asociadas a los dominios “ersa.cl”, “pisocaminante.cl” y “energiasrenovablessa.cl” (fs. 146 a
159).

DUODECIMO: Que por escrito rolante a fojas 139, la parte de Dersa S.A. formuld observaciones
a la prueba.

DECIMO TERCERO: por resolucién de fecha 6 de enero de 2009, rolante a fojas 143 de autos,
se cito a las partes a oir sentencia.

DECIMO CUARTO: Que por resolucion de fecha 15 de enero de 2009, rolante a fojas 159, se
decretd como medida para mejor resolver la de acompafarse impresos de las paginas web de
Nic Chile de busqueda de los dominios ersa.cl, pisocaminante.cl y energiasrenovablessa.cl, asi
como de las paginas web correspondientes a los mismos, si las hubiere, con constancia de la
fecha de su activacion.

DECIMO QUINTO: Que, en ejecucion de la medida antes sefialada, se rindio por ambas partes
la documental rolante de fojas 146 a 159 y de fojas 162 a 169, ya resefiada.

DECIMO SEXTO: Que, en ejecucion de la medida para mejor resolver dispuesta a fojas 159, por
resolucion de 28 de enero de 2009, rolante a fojas 170, se dispuso oficiar a Nic Chile para que
informara las fechas de activacion de los dominios ersa.cl, pisocaminante.cl y
energiasrenovablessa.cl, despachandose el oficio rolante a fojas 171, que no fue respondido.
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DECIMO SEPTIMO: Que por resolucion de fecha 3 de abril de 2009, rolante a fojas 172, se
dispuso regir el decreto de fojas 143, de citacion a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite undécimo de la parte expositiva,
acompafiados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razon
por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicion de
los litigantes de este juicio, en relacidn con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Ingenieria y Desarrollo Tecnolégico Limitada,
justifico y alegd tal calidad, lo cual la ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en
su inscripcion que se expresa en el principio "First come, first served", presuncion que no es, sin
embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En forma
adicional a ello, acredité ser su giro (doctos. de fojas 69, 70 y 74 vta.) la compra, venta,
fabricacion, reparacion, modificacién y/o adaptacion por si o por medio de terceros de vehiculos,
maquinarias, motores, equipos, piezas y accesorios Utiles a la actividad forestal, maderera, del
transporte, de la agricultura o de la actividad comercial o industrial en general, asi como la
compra, venta, disefio, montaje y ejecucion de proyectos de ingenieria y de desarrollo
tecnoldgico, propios o ajenos, destinados a la actividad forestal, maderera, del transporte, de la
agricultura o de la actividad comercial o industrial en general, y demas actividades relacionadas y
analogas. Con el documento de fojas 76 acreditd corresponder la palabra “ersa” a Energias
Renovables Soluciones Ambientales, lo que se corrobora en el pie de pagina del correo
electrénico rolante a fojas 85 y con el membrete de la carta- propuesta de fojas 108. Con la
testimonial de fojas 121, declaracion del testigo Leandro Karlo D"Angelo Valenzuela, sin tacha,
legalmente eaminado, acreditd la correspondencia de la expresion “Ersa” con Energia
Renovables y Soluciones Ambientales”, asi como desarrollar IDT (Ingenieria y Desarrollo
Tecnoldgico Limitada) la actividad de integracion de soluciones biocombustibles. Con la
documental de fojas 152 y 164 se demostrd encontrarse en construccion el sitio web www.ersa.cl
los dias 20 y 22 de enero de 2009, y con la documental de fojas 150 y 163, encontrarse inscrito
el nombre de dominio energiasrenovablessa.cl, que corresponde a analogo concepto, desde el
dia 7 de octubre de 2008 a su favor.

CUARTO: Que la parte de DERSA S.A. comprobé corresponder al holding empresarial de la
familia Del Rio, de notoria presencia y actividad en el pais, lo que fue reconocido por la contraria.
Demostré también la titularidad de marcas comerciales sobre la expresion “Dersa” desde el dia
19 de julio del afio 2002 (fs. 23) y del nombre de dominio “dersa.cl” desde el dia 18 de marzo de
2008 (fs. 24), fechas de registro ambas —para marca comercial y nombre de dominio- anteriores
al dia 3 de julio de 2008, fecha de solicitud del nombre de dominio “ersa.cl” por parte de la
demandada. El Arbitro, por otra parte, estima fundado el argumento de riesgo de confusion que
denuncia esta oponente, dada la similitud entre las expresiones “dersa” y “ersa”.

QUINTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar los argumentos y pruebas rendidas por las partes, al
tenor del auto de prueba de fojas 117, estima que ambas han acreditado poseer derechos sobre
la expresion “ersa”. Sin embargo, estima que la demandada ha demostrado poseer legitimos
derechos, tanto por su giro como por sus actividades demostradas, a desarrollar en la red
internet la expresién “ersa”, mas aun cuando ha efectuado la protesta de no aspirar a interferir en
las operaciones ni con los intereses de su oponente, lo que, expuesto en juicio, constituye
confesion judicial, cuya infraccién autoriza la inrterposicion de la accién de revocacion contenida
en el Reglamento de Nic Chile. Tales razones llevan a este juzgador a desmerecer el riesgo de
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confusién apuntado por la demandante, pues, de ser empleado el dominio por la demandada en
forma grafica y fonéticamente correcta, sélo queda vigente la exposicidn a confusion por la
digitacién incorrecta de los usuarios del nombre de dominio en la red internet, riesgo que no
puede ser atribuido al titular del mismo.

SEXTO: Que, si a lo anterior se afiade la presuncidn de mejor derecho y buena fe en la solicitud
que otorga a la demandada su calidad de primera solicitante, corresponde reconocer su mejor
derecho y negar lugar a la demanda deducida en su contra, lo que tendra lugar en los términos
que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se tiene a la segunda solicitante, Sociedad Ecral Sur Limitada, por desistida de
su solicitud de nombre de dominio, como quedd expuesto en el resultando cuarto de esta
sentencia.

SEGUNDO: Que se rechaza la demanda deducida por la parte de DERSA S.A. en contra de
INGENIERIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO LIMITADA, y se asigna el nombre de dominio
ersa.cl a favor de INGENIERIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO LIMITADA.

TERCERO: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que litigd con
fundamento plausible.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente
resolucion por el Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado
para estos efectos, o por dos testigos de actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por
correo electrénico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.l. 14.347.431-3 y dofia Lidia Pamela
Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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