Santiago, 26 de mayo de dos mil diez.
Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje, de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
solicitud de inscripcion del nombre de dominio “idsa.cl”, siendo partes en este litigio,
como primer solicitante, don TIBOR LADISLAUS GASPAR DONASZY, domiciliado en San
Diego N© 31, oficina 508, Santiago; y como segundo solicitante, IDENTEC SOLUCIONES
DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD LIMIT. ADA, con domicilio en Villaseca N© 21, oficina

805, Nufioa, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacidon en calle
Huérfanos N© 1189, Piso 79, Santiago Centro, en que se realizaria la audiencia de

conciliacion, lo que se notificé a las.partes y a NIC Chile, seglin consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistié personalmente el
Primer Solicitante, don Tibor Gaspar Donaszy, y el Segundo Solicitante representado por
don Raul Aranguiz Borgeaud. No se produjo conciliacion y, por lo tanto, se fijaron las

bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las
cargas procesales, este Tribunal ordené a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presenté demanda por asignacion
del nombre de dominio en conflicto, haciendo presente lo siguiente:

- Que el Primer Solicitante no esta obteniendo beneficio alguno del nombre de

dominio en disputa, situacion que por el contrario, acarrea un perjuicio

considerable para la empresa “ID S.A” ya que corresponde al nombre de la razén



social del Segundo Solicitante en una industria que se mueve principaimente por
patrones de busqueda Web.

Que, adicionalmente ID S.A es una empresa que se ha hecho conocida por su
posicionamiento en Internet, por lo que es fundamental para el Segundo
Solicitante obtener el nombre de dominio “idsa.cl”.

Que, a través de un estudio del historial Web de IDENTICARD S.A que comienza el
afio 2001, podemos apreciar la evolucién que los isélogos de IDENTICARD S.A han
experimentado hasta el afio 2010.

Que el término IDSA como denominacién corporativa estructurada en un logotipo
por IDENTICARD y expuesta como marca no cumple con ninguno de los conceptos
tomados regularmente por disefiadores al formular identificadores, presentandose
antojadiza en su construccién ya que elabora un anagrama hasta el momento
desconocido por los clientes de dicha empresa.

Que el término IDSA ademas de ser la abreviatura acrénima de un slogan reciente
de la empresa se plantea como connotacién del nombre de la empresa en cuestion
sumado a su razon social sin abreviatura alguna.

' Que, tanto el uso del slogan de la empresa como el nombre de la misma junto a su
razon social sin abreviacion alguna no tiene mayor extension en el tiempo puesto
gue son recientes.

Que cabe la posibilidad que el anagrama que contiene la expresion IDSA como
representativo de IDENTICARD S.A no sea del todo voluble ya que si el mismo ha
evolucionado en la creacién de las letras ID como elementos auténomos dentro de
su imagen e identidad corporativa, es probalbe que IDSA sea una conclusién obvia.
Que no se encontraron antecedentes que demostraran que el slogan IDSA tenga
una existencia anterior a la insercion del mismo en forma directa en el logotipo que
lo representa.

Que la tarjeta de presentacion del Gerente General de Identicard S.A, Sr. Tibor
Gaspar, revela una anomalia adicional a las antes expuestas y que consiste en que
el logotipo que conforma el is6logo de IDENTICARD S.A aparece en la misma pieza
grafica (tarjeta de presentacion) por lo que s epresume que ambos slogan tienen

la misma importancia.



- Que el hecho de que aparezcan dos slogan en la misma pieza grafica refuerza la
idea de que es falso que IDENTICARD S.A haya realizado un trabajo consciente en
torno a su imagen reforzando las letras ID.

- Que el dominio IDSA.CL en la actualidad fue reservado por el representante legal y
propietario de la sociedad IDENTICARD S.A con fecha 29 de noviembre del afio
2009, sin embargo, y pese a que NIC CHILE permite al primer solicitante comenzar
a usar un nombre de dominio al dia siguiente de haberlo pagado como primer
solicitante, hasta la fecha del 10 de Mayo del afio 2010 al visitar el sitio
www.idsa.cl la respuesta automatica es que el vinculo nunca ha sido utilizado.

- Que el uso de la marca “Id” ha sido un proceso en el cual la sociedad ID S.A ha
comprometido grandes esfuerzos econdmicos y de planificacion estratégica.

- Que, la necesidad del Segundo Solicitante de obtener la asignacion del nombre de
dominio sefialado, se justifica en que este dominio corresponde a su vitrina ante el
mundo, y es evidente que nuestros clientes buscaran bajo el nombre de dominio
idsa.cl nuestros productos y servicios ofrecidos.

- Que ademas del mal uso que pudiera darle un competidor directo a nuestra marca,
es de relevancia el hecho de que el dominio en cuestion corresponde al nombre de

la razén social del Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante acompafi6 a su presentacion los siguientes documentos:

1) Constitucién de la Sociedad ID S.A

2) Extracto publicado en el diario oficial de la Sociedad ID S.A

3) Iniciacién de actividades de ID S.A

4) Cronologia de migracién de sitios Web desde inicios del afio 2009 bajo un emblema
comun, para hacer el paso a ID S.A una transicion armonica para los clientes.

5) Uso de ID como marca registrada en INAPI y clases en tramite.

6) Testimonio de Felipe Prohens, corredor de Rally Dakar que tuvo por mision
establecer migracion de nombre de la sociedad desde la antigua sociedad Identec
Ltda. en su transicion hacia la nueva sociedad por la que seria absorbida, a saber, ID
S.A.

7) Constitucién de sociedad Identec Ltda. que demuestra unicidad de criterio.



8) Testimonio de cliente Azul Azul S.A que muestra presencia que marca actualmente

en el mercado el nombre de la sociedad ID S.A

9) Testimonio de la empresa Europlus S.1.I de Eslovenia, proveedor internacional, en

la que da cuenta de la importancia que la empresa ID S.A tiene para su canal de

distribucion latinoamericano.

10)

Documentos varios que prueban el uso intensivo de la marca en distintos

contextos.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentd sus defensas, pretensiones y

argumentaciones sefalando lo siguiente:

Que con fecha 30 de noviembre del afio 2009 el Primer Solicitante presentd
solicitud del nombre de dominio www.idsa.cl

Que el uso de la razédn social “IDenticard” data desde el afio 1981.

Que la pronunciacion de la palabra identicard en espafiol hace que la letra D sea
muda por lo que numerosas veces se han generado dificultades derivadas de que
no se escucha la Ultima letra D y por lo tanto los clientes suelen confundir el
nombre con identicar. Estos problemas se han agudizado desde que se utiliza el
correo electrénico puesto que, muchas veces, se da el nombre en forma verbal o
telefonica y éste no se entiende con claridad.

Que el motivo antes sefialado ha generado numerosas pérdidas a Identicard
puesto que se han perdido clientes y contactos por errores al direccionar la
blusqueda.

Que la sociedad identicard decidi6 por los motivos antes expuestos ir
paulatinamente cambiando el nombre identicard por IDSA tomando en cuenta que
se utilizaba las letras mayUsculas ID en el nombre IDenticard S.A.

Que solo horas antes del plazo de prescripcion para inscribir el nombre de dominio,
Identec intentd registrarlo también lo que hace presumir una intencion de

aprovechamiento del prestigio ganado por Identicard S.A y/o por IDSA S.A.

El Primer Solicitante acompaid a su presentacion los siguientes documentos:

1) Folleteria de productos ofrecidos por Identicard S.A donde consta el uso de la sigla

IDSA.



2) Folleteria de productos y servicios ofrecidos por Identicard S.A donde consta el uso

de la sigla IDSA.

3) Tarjeta de presentacion del Gerente Comercial de IDenticard S.A

4) Tarjeta de presentacion del Gerente General de IDenticard S.A

SEPTIMO: Que, encontrandose dentro de plazo, el Segundo Solicitante vino a

evacuar el traslado conferido sefialando en lo medular los siguientes argumentos:

Que, IDenticard S.A lleva 29 afhos en el mercado lo que hace inentendible la
decision de cambiar el nombre de ella, esto independientemente del efecto
fonético del mismo.

Que, los argumentos vuelven a apuntar hacia el slogan de la empresa puesto que
la forma de abreviatura empleada no se corresponde con el slogan descrito y, de
hecho, se pueden apreciar hasta 3 slogan diferentes para un mismo logotipo.

Que, la sociedad Identec no tiene vinculacion alguna con IDSA ni en su
constitucién ni en los socios que la componen y accionistas que la integran.

Que el Segundo Solicitante solicita que se deje sin efecto el principio del “first
come, first served” puesto que esto representa un peligro para el corrcto
funcionamiento de internet en cuanto cualquier persona podria inscribir un nombre
de dominio con el nombre de otra empresa y aprovecharse de su prestigio.

Que, en relacidén a lo sefialado por el Primer Solicitante en cuanto a las malas
costumbres de ID S.A, mencionando como ejemplo el mal empleo del sitio Web de
la marca Evolis, el Segundo Solicitante sefala la falta de fundamentacion y prueba
respecto a lo sefialado por don Tibor Gaspar en relacion a esa situacion.

Que, como prueba de la falsedad de los dichos vertidos por el Primer Solicitante en
relacion al mal uso del sitio Web de la marca Evolis, se presentd un mail enviado
por correo electrdnico por el Director General de Evolis en el que se desestiman los

dichos del Primer Solicitante.

El Segundo Solcitante acompand los siguientes documentos a su presentacion:

1) Correo electrénico enviado por el sefior Gerardo Talavera, Director General de

Evolis.



OCTAVO: Que, encontrandose dentro del plazo establecido, el Primer Solicitante

evacuo traslado sefialando lo siguiente:

- Que, analizando las pretensiones y argumentos presentados por el Segundo
Solicitante se hacen las siguientes precisiones:

a) Con fecha 30 de noviembre del afio 2009 Tibor Gaspar Donaszy, Primer
Solicitante, solicita el nombre de dominio de www.idsa.cl

b) Con fecha 10 de diciembre del afio 2009 Rall Aranguiz, Segundo
Solicitante, constituye la sociedad ID S.A

c) Con fecha 24 de diciembre del afio 2009 se publica en el Diario Oficial la
protocolizacion del extracto de la sociedad ID S.A

d) Con fecha 29 de diciembre del afio 2009, el Segundo Solicitante solicita el
dominio de www.idsa.cl

e) Con fecha 8 de marzo del afio 2010 el Segundo Solicitante inicia actividades
ante el SII.

- Que, lo anteriormente sefialado demuestra que al momento de solicitarse el
nombre de dominio idsa.cl, el Primer Solicitante no tenia conocimiento del proyecto
de formacion de la Sociedad ID S.A puesto que el nombre de dominio fue
solicitado con anterioridad a la formacion de dicha sociedad.

- Que, en relacion con la falta de uso del nombre de dominio idsa.cl por parte del
Primer Solicitante, el usar o no usar la direccion es decisiobn del solicitante
dependiendo de su estrategia de lanzamiento y publicidad. En todo caso, el Primer
Solicitante hace presente que el lanzamiento de la pagina Web cuya direccion sera
idsa.cl se inaugurara una vez que se haya realizado el cambio de oficinas de
IDenticard S.A debido a que quiere mencionarse ese hecho.

- Respecto a lo sefialado por el Segundo Solicitante en cuanto al constante uso e
inversiones que se han reallizado respecto a la marca ID, éstas se refieren a la
marca precisamente ID y no IDSA tal como se aprecia de su folleteria presentada,
y estas Ultimas son expresiones diferentes.

- Que, en todo caso, las solicitudes presentadas por el Segundo Solicitante ante el
Ministerio de Economia, son posteriores al 10 de noviembre del afio 2009, fecha en

que se hizo la solicitud del nombre de dominio por el Primer Solicitante.



- Que, los certificados acompfados por el Segundo Solicitante se refieren a la razén
social exclusivamente y por lo tanto no justifican en lo absoluto el dominio en

cuestion.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal cité a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO,

DECIMO: Que, los documentos acompafiados por las partes que no han sido objetados,
presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para todos los efectos
probatorios en esta causa.

DECIMO PRIMERO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver
contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacién de
entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en
cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del andlisis preliminar de
los documentos acompafiados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que
ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés

comercial legitimo, pero de distinta consistencia.

DECIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que TIBOR LADISLAUS GASPAR DONASZY fue
el Primer Solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su jurisprudencia
que el principio “First come first served” es precisamente un principio, mas no un derecho,
Unicamente orientador en idéntica situacidn de relevancia de los intereses que se pretende

satisfacer, por lo que correspondera avocarse al analisis del fondo de los mismos.

DECIMO TERCERO: Que, a través de los documentos acompafiados por el Primer
Solicitante, queda suficientemente acreditado que Tibor Gaspar Donaszy ha solicitado el
nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar la

comercializacion de los productos y servicios que ofrece y comercializa a través de



personas juridicas relacionadas, en el rubro de los servicios de identificacién y sistemas

avanzados.

DECIMO CUARTO: Que, en relacién con el Segundo de los Solicitantes, queda acreditado
a través de los argumentos presentados y la documentacién acompafiada en autos, que es
titular de la marca “ID” que individualiza en sus presentaciones y del nombre de dominio
“identec.cl”, ademas de socio de la Sociedad Andénima ID S.A. De lo anteriormente
sefialado se desprende que su interés actual en la asignacion del nombre de dominio en
disputa es obtener proteccién de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de
dilucién marcaria y confusion.

DECIMO QUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para
efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio,

pero si considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DECIMO SEXTO: Que, la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de
proteger al publico y a los consumidores de la confusién sobre la procedencia y calidad de
determinados productos y servicios, ademas de permitirles tener acceso a través de la

Web a informacién relacionada con los productos interrelacionados.

DECIMO SEPTIMO: Que, queda acreditado en las presentaciones hechas por el Primer
Solicitante, especificamente con la folleteria acompaiada vy la visita a su pagina Web, que
efectivamente existe relacién entre el producto comercializado por él y la expresion
“IDSA".

DECIMO OCTAVO: Que, asignar el nombre de dominio “idsa.cl” al Segundo Solicitante,
constituiria implicitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresion derivada o
conformada por la palabra “ID”, lo que no resulta prudente considerando que en el
mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos signos
distintivos que incorporan la expresién “ID”, realizando cada uno de ellos su propia

inversion en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, los



que diferenciandose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el
Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresién en cuestién y sus
derivados, seglin corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo sefialado
anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando y planificando el
Primer Solicitante, diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador
estima real, inclinan la recta razén y la prudencia a otorgar proteccién juridica a la

solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

DECIMO SEPTIMO: Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que alienta al
Primer Solicitante el hecho de querer identificar en la Web los productos y servicios de
identificacion y sistemas avanzados que detalla, este sentenciador estima que, por muy
licito que sea el bien que persigue con su solicitud el Segundo Solicitante, éste no puede
en caso alguno preferirse al legitimo interés demostrado por su contraparte, maxime si no
se aprecia riesgo de confusion real de los usuarios de la Web debido a que el nombre
predominante en los productos y servicios ofrecidos por el Segundo Solicitante se vinculan

con la expresion “ID”,

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “idsa.cl” al Primer Solicitante, don TIBOR LADISLAUS
GASPAR DONASZY, con domicilio en San Diego N° 31, oficina 508, Santiago, Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.
Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.
Rol N° 24 - 2010



Resolvié don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier
Vergara Diéguez y dofa Catalina Otero Pérez.



