Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio atlaschile.cl
Oficio OF16776

VISTOS:

1.

Que con fecha 9 de mayo de 2012, ATLAS TM, representado en calidad de contacto
administrativo por don FRANCISCO FUENTEALBA, solicita la inscripcién del
nombre de dominio atlaschile.cl. Posteriormente, con fecha 16 de mayo de 2012,
LABORATORIOS RECALCINE S.A., representado en calidad de contacto
administrativo por don MATIAS EDWARDS ZAMORA, solicita igualmente la
inscripcion de los mismos dominios atlaschile.cl, quedando asi trabado el conflicto
materia de este arbitraje.

Que mediante el Oficio OF16776 de fecha 13 de septiembre de 2012, NIC Chile
designa al infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido
dominio.

Que con fecha 13 de septiembre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a
una audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 27 de
septiembre de 2012, a las 13:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes,
Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electronico y
por carta certificada.

Que con fecha 27 de septiembre de 2012, se efectla el comparendo fijado para ese
dia, al que sélo asiste don MATIAS EDWARDS ZAMORA, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, LABORATORIOS RECALCINE S.A., y acredita
haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No
asiste el Primer Solicitante, ATLAS TM, por lo que se fijan las normas de
procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrénico.

Que con fecha 3 de octubre de 2012, el Segundo Solicitante, LABORATORIOS
RECALCINE S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se notifica a
las partes por resolucion de fecha 15 de noviembre de 2012.

Que con fecha 4 de octubre de 2012, don RODRIGO ALBAGLI VENTURA, en
representacion del Segundo Solicitante, LABORATORIOS RECALCINE S.A.,
presenta demanda de asignacién del nombre de dominio atlaschile.cl, sefalando
que es una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la
salud de la poblacion, mediante la elaboracién y comercializacién de medicamentos
de uso humano, en su mayoria de carécter genéricos. Cuenta con un gran equipo
de profesionales altamente capacitados y constantemente orientados a crear
productos que se encuentren conforme con las nuevas tecnologias, avances y
requerimientos de la Industria Farmacéutica, lo cual se traduce en beneficio directo
para sus consumidores.



Para garantizar las especificaciones y analisis de sus productos segun las normas
chilenas y de las farmacopeas internacionales, LABORATORIOS RECALCINE S.A.
posee un Laboratorio de Control de Calidad, el cual ha permanecido en constantes
procesos de modernizacion de sus equipamientos y tecnologia. Este laboratorio
verifica que sus productos cumplen con cada una de las estrictas especificaciones
de las Autoridades Sanitarias Chilenas y el proceso productivo se lleva a cabo bajo
los exigentes requerimientos de las buenas practicas de fabricacién y control de
farmacos, aplicando tecnologia de punta, a lo cual deben agregarse las constantes
fases de validacién, monitoreo y documentacion farmacolédgica, absolutamente
necesarias para garantizar el apego de los mismos a los requerimientos propios de
esta clase de productos.

El Segundo Solicitante sostiene que es uno de los mas importantes y connotados
laboratorios de Chile, encontrandose profundamente comprometido con el cuerpo
médico y con la salud de pacientes, preocupandose de la calidad de sus productos y
representando una sélida base de sustentacién para proyectarse como una
empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial. En este orden
de ideas, a principios de los anos noventa, LABORATORIOS RECALCINE S.A.
inicia un fuerte proceso de expansién internacional. Los primeros paises donde llegd
con sus productos fueron Argentina, Per(, Colombia, Bolivia y Paraguay. Hoy ya
esta presente en 16 paises de Latinoamérica y en el afo 2006, la compariia ingresé
al continente asiatico a través de una alianza estratégica que firmé con una empresa
de Vietnam del mismo rubro.

En el ano 2003, LABORATORIOS RECALCINE S.A. inicia el proceso de
construccién del actual Complejo Farmacéutico de la compaiia, el cual se puso en
marcha en diciembre del 2005, erigiéndose como uno de los centros de
investigacion farmacoldgica més innovadores del Cono Sur. En efecto, la tecnologia
y los altos estdndares de calidad aplicados en los mismos, lo convierten
actualmente en el mas moderno de Latinoamérica. A su juicio, es la empresa lider
del mercado farmacéutico de Chile. Ello, debido a que constantemente esta
desarrollando proyectos en biotecnologia y estudios clinicos, bajo el alero de las
principales instituciones formadoras de Chile y el extranjero, asociadas al campo
clinico, bioloégico y quimico-farmaceéutico. Una expresion clara de este caracter,
reside en su calidad de Unico laboratorio nacional que posee actualmente lineas de
investigacion propias, en torno a la elaboracion de farmacos de nueva generacion.

Dentro de este contexto, agrega el Segundo Solicitante, nace “CFR ATLAS CHILE”,
que representa su fusion con uno de los Laboratorios Argentinos mas grandes de la
region, a saber, ATLAS FARMACEUTICA S.A., y LABORATORIOS RECALCINE
S.A. En efecto, el interés por la adquisicién de este Laboratorio, reside en que,
histéricamente, se ha especializado por ser una industria en constante evolucion y
de reconocida trayectoria en lineas de productos oftalmolégicos, dermatolédgicos y
cosméticos. Entonces, los productos pertenecientes a la division “CFR ATLAS
CHILE”, han podido responder a la constante demanda y diversificacién de
mercados requirentes de estos bienes dentro de todo Latinoamérica,
consolidandose como lideres dentro del rubro de productos de la clase 3y 5. Hoy en



Chile se ofrecen en la divisién de Recalcine “K2 HEALTH & WELLNESS” productos
rotulados bajo el elemento “ATLAS”, orientados a la promocién de cambios de
habitos, que favorezcan la vida sana de la poblacion. Es por ello, segun el Segundo
Solicitante, que no puede desconocerse que LABORATORIOS RECALCINE S.A. es
actualmente el legitimo titular de la marca “CFR ATLAS CHILE”, asi como de una
gran variedad de productos que incorporan el elemento “ATLAS” como signo
identificador ancla, para distinguir productos de las clases 3 y 5, principalmente:

“CFR ATLAS CHILE”, Registro N° 769.503, para distinguir productos de
la clase 16.

“CFR ATLAS CHILE”, Registro N°869.669, para distinguir productos de
las clases 3y 5.

“ATLAS”, Registro N°751.495, para distinguir productos de las clases 3
y 5.

“ATLAS FARMACEUTICA”, Registro N° 927.574, para distinguir
productos de las clases 3 y 5.

“ATLAS FARMACEUTICA”, Registro N° 914.027, para distinguir
productos de la clase 16.

“LATLASFRESH”, Registro N° 879.812, para distinguir productos de la
clase 5.

“TOBRATLAS”, Registro N° 788.700, para distinguir productos de la
clase 5.

“CELUATLAS”, Registro N° 785.050, para distinguir productos de la
clase 3.

“ESTRIATLAS”, Registro N° 785.051, para distinguir productos de la
clase 3.

“ATLAS TEARS”, Registro N° 815.963, para distinguir productos de la
clase 5.

“‘ERITROMICINA ATLAS”, Solicitud N° 986.684, para distinguir
productos de la clase 5.

“LATLAS TEARS”, Registro N° 954.820, para distinguir productos de la
clase 5.

“LATLAS”, Registro N°954.823, para distinguir productos de la clase 5.

“TOBRAMICINA ATLAS”, Solicitud N° 986.704, para distinguir
productos de la clase 5.

“ATLASVISION”, Solicitud N° 986.707, para distinguir productos de la
clase 5.

“ZOLOATLAS”, Solicitud N° 986.710, para distinguir productos de la
clase 5.



o “TROMIATLAS”, Registro N° 986.684, para distinguir productos de la
clase 5.

o “TOBRATLAS DEXA”, Solicitud N° 986.714, para distinguir productos
de la clase 5.

LABORATORIOS RECALCINE S.A. considera que los registros recién indicados
son s6lo una muestra de la fuerza intrinseca y distintiva que lleva inserta la marca
“CFR ATLAS CHILE” y similares, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho
que le asiste sobre el dominio atlaschile.cl, toda vez que éste, al ser confrontado
con las marcas registradas por este Laboratorio, resulta confusamente similar a las
mismas, en atencién a que no se introduce ningun elemento diferenciador de las
denominaciones representadas. Del contraste grafico y fonético se puede notar que
parte esencial del elemento “CFR ATLAS CHILE”, queda inserta de manera integra
dentro del dominio atlaschile.cl pedido, circunstancia que no merece mayor analisis
en estos autos, por resultar del todo evidente, toda vez que ambos segmentos son
idénticos, y se encuentran dispuestos en un orden y secuencia idénticos.

El Segundo Solicitante agrega que a partir de un analisis fonético entre los signos
en conflicto, se advierte la identidad existente entre las composiciones “CFR ATLAS
CHILE” y el dominio atlaschile.cl, atendido fundamentalmente a que los fonemas
integrantes de cada conjunto, son exactamente los mismos, no introduciéndose
ningun elemento que sirva de elemento diferenciador entre las denominaciones
representadas.

LABORATORIOS RECALCINE S.A. senala que es un fendmeno conocido que los
consumidores suelen recordar las marcas y nombres de dominio especialmente por
sus segmentos finales, precisamente idénticos en estos autos. Lo anterior no hace
sino generar un serio riesgo de asociacion por parte del publico consumidor, entre
los productos ofrecidos por este Laboratorio y los que pretende colocar en el
mercado el solicitante de autos a través del dominio en disputa, en atencion a que la
totalidad de los vocablos que componen la marca del Segundo Solicitante, se
encuentran insertos dentro del privilegio industrial solicitado, en una secuencia
grafica y fonética idéntica.

El Segundo Solicitante hace presente que el dominio pedido, a la fecha del presente
litigio, se encuentra inactivo, razén por la cual malamente podria el Primer
Solicitante sostener que lo esté utilizando legitimamente cuando, en realidad, no es
posible arribar a tal conclusién per se. De hecho, aparece un mensaje que se limita
Unicamente a sefialar que el referido nombre de dominio no se encuentra disponible
a la fecha. Tal circunstancia, a su juicio, torna insostenible la coexistencia pacifica
de este dominio en el mercado, sin propender, al menos, a inducir a error o engafo
al publico consumidor, en cuanto al origen de la informacién que a través del mismo
pretenda promoverse. En este sentido, siguiendo a nuestra Jurisprudencia, a partir
de la resolucion recaida sobre la asignacion por el nombre de dominio pathfinder-
chile.cl, se ha insistido en la idea de que, cuando nos enfrentamos a una disputa
que dice relacibn con nombres de dominio, pierden fuerza los principios de



territorialidad y especialidad, propios de las marcas, los cuales permiten la
existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en
territorios distintos, respectivamente. Si a lo anterior se suma el hecho de que no es
requisito sine qua non acreditar uso del dominio, la situaciéon se vuelve mas algida y
se generan esta clase de conflictos. Dicho razonamiento resulta plenamente
aplicable al caso sublite, toda vez que LABORATORIOS RECALCINE S.A. es titular
de las marcas comerciales que contienen la denominaciéon “ATLAS CHILE”, la cual
es idéntica al nombre de dominio en conflicto, y en donde queda de manifiesto la
inexistencia de algun antecedente importante que permita llegar a estimar que el
Primer Solicitante tenga un mejor derecho sobre el mismo. En efecto, si no se deja
habida consideracion de esta circunstancia, podria generar que cualquier usuario de
la red de Internet, se vea inducido a error o engano respecto al origen empresarial
de los servicios, productos o de la informacion que se promueva mediante el
nombre de dominio en disputa.

LABORATORIOS RECALCINE S.A. sostiene respecto a las similitudes existentes
entre el dominio pedido y su marca comercial, que debido a las enormes inversiones
que ha realizado para generar una serie de productos oftalmoldgicos,
dermatocosméticos y respiratorios, que tienen por objeto promover la vida sana de
las personas, resguardandolas de posibles afecciones a su salud, los usuarios de
Internet propenderan a creer que el nombre de dominio atlaschile.cl esta
directamente relacionado con el Segundo Solicitante, puesto que, como se indic
anteriormente, su SLD es idéntico a sus marcas registradas, validamente inscritas
con anterioridad. Como consecuencia légica de lo anterior, los usuarios que
identifican la marca “CFR ATLAS CHILE” con su titular legitimo, creeran que se
trata de un dominio de LABORATORIOS RECALCINE S.A., abocado a la promocion
de los compuestos que llevan el sello distintivo “ATLAS”, generandose una
concepcion errada del origen empresarial de los productos ofrecidos a través del
dominio en disputa.

El Segundo Solicitante estima que lo anterior resulta enormemente relevante, por
cuanto LABORATORIOS RECALCINE S.A. tiene un prestigio que resguardar, el que
puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga ATLAS TM del
nombre de dominio en disputa, lo que decanta de manera indefectible, en la
obstruccién al ejercicio de los derechos legitimamente adquiridos por parte de él y lo
gue es mas gravoso, en la diluciéon de su marca “CFR ATLAS CHILE” y similares.

A su vez, el Segundo Solicitante indica también que con esta solicitud se estan
vulnerando derechos del consumidor, particularmente en lo que dice relacién con el
acceso a informacién fidedigna y veraz, y que se traduce al momento de consultar
una determinada pagina Web, en encontrar aquellos productos o servicios que se
encuentran buscando en razén de una determinada direccion. En este sentido,
resulta imposible la coexistencia pacifica entre el dominio atlaschile.cl a nombre de
un tercero, con respecto a las marcas comerciales de LABORATORIOS
RECALCINE S.A., sin desviar a los usuarios que legitimamente quieran obtener
informacion de los productos ofrecidos a través de las marcas “ATLAS” y “CFR
ATLAS CHILE”", sin creer a lo menos, que se trata de un dominio de titularidad de



LABORATORIOS RECALCINE S.A., destinado a poner a disposicién del publico
informacion acerca de los mismos.

El Segundo Solicitante sostiene que el crecimiento exponencial que ha significado el
uso de Internet a nivel mundial, (de forma meramente referencial, en los ultimos 10
anos, ha pasado de tener 250 millones de usuarios a principios del 2000, a
incorporar mas de 2000 millones de navegantes en el afio 2011), ha devenido en la
existencia de diversos conflictos juridicamente relevantes. En este sentido, uno de
los mas recurrentes dice directa relacion con los nombres de dominio. En efecto, a
partir de la denominacién que designa un nombre de dominio, el titular del mismo
puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relacion
con especificos productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio,
asi como también respecto de las prestaciones asociadas a la referida direccion,
tales como la distintividad propia otorgada por el disefio de una pagina Web. Es por
ello que, insistiendo en esta idea, la finalidad detrds del nombre de dominio apunta
precisamente a identificar al usuario dentro de la red, ya que, si no persiguiera dicho
proposito, no existiria un objetivo detrds de la obtencidn de registros de nombres de
dominio, sino que, por el contrario, constituirian perfectos desincentivos a la
proteccion de la propiedad intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir a
los consumidores y generar, en definitiva, la dilucién de marcas ya registradas.

El Segundo Solicitante hace mencion a varios criterios establecidos para la solucién
de conflictos en la asignacion de nombres de dominio. Entre ellos, aparece el de la
titularidad sobre una marca comercial, en relacién con los nombres de dominio. En
este sentido, destaca que resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de
aspectos, caracteristicas y propositos que los nombres de dominio y las marcas
comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que los dominios, ademas
de la funciéon propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol
esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que
se ofrecen via Internet, propendiendo a agilizar y, en definitiva, a facilitar el trafico y
la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a
constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento
de una marca comercial. Para evidenciarlo, es relevante resaltar que nuestra
Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en
torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas
comerciales. En razén de ello radica esencialmente que esta clase de conflictos
deba ser resuelta en base al criterio mas arriba descrito.

LABORATORIOS RECALCINE S.A. argumenta que es titular de una serie de
marcas comerciales “CFR ATLAS CHILE”, “ATLAS”, “ATLAS FARMACEUTICA” y
similares, todas ellas debidamente registradas y anteriores a las solicitudes objeto
de esta litis, para identificar especialmente productos de las clases 3 (productos
cosmetolégicos y para el cuidado de la piel), 5 (productos farmacol6gicos y de uso
médico) y 16 (papeleria), las cuales gozan de gran reconocimiento dentro del
mercado nacional y extranjero, por el alto nivel cientifico y profesional utilizado en
cada una de las lineas de investigacion, asi como también por la tecnologia
aplicada en la generacion de resultados favorables para el tratamiento y prevencién



de diversas enfermedades; en efecto, esta categoria de productos rotulados bajo el
elemento “ATLAS CHILE”, ha logrado posicionarse como lider nacional y
continental dentro del rubro, luego de anos de esfuerzo de su parte, en crear un
area de experticia que fuera compatible con la tecnologia necesaria para su
aplicacion y los recursos financieros disponibles.

Ademas, el Segundo Solicitante destaca en el caso de autos, que todo el entramado
y, més especificamente, la totalidad de los caracteres distintivos que identifican a
los productos ofrecidos por parte LABORATORIOS RECALCINE S.A., se construye
precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de un
derecho de propiedad a un tercero sobre el dominio que contiene en su totalidad
este signo, vulneraria seriamente la especie de propiedad derivada de estos
privilegios industriales validamente registrados con anterioridad,
constitucionalmente resguardados por el articulo 19 numero 25 de nuestra carta
fundamental.

Todo el planteamiento indicado, sostiene el Segundo Solicitante, se encuentra
reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada, como nacional,
pero en particular a través de:

o Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP” de la ICANN,
mayor autoridad en esta materia;

J Informe final de la Organizacion de la Propiedad Intelectual (OMPI);

J Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignacién de nombres de
Dominio NIC Chile.

Segun el Segundo Solicitante, es por ello, que a este respecto debe aplicarse la
denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio
(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, "UDRP"), en cuanto establece
como aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de
registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestion, que considera
como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre
de dominio oforgado es “idéntico o confusamente similar a una marca de productos
0 servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. El Segundo
Solicitante sostiene que el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres
de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por
tanto, corresponde su aplicacién a la resolucion del conflicto suscitado en estos
autos.

El Segundo Solicitante hace presente que de asignar el nombre de dominio
pretendido al Primer Solicitante, conllevaria indefectiblemente a la dilucion del
caracter distintivo de la marca de LABORATORIOS RECALCINE S.A. En efecto, se
ha indicado por expertos que este fendmeno afecta directamente a las marcas en
diversos ambitos. Asi, en el aspecto psicolégico, tiene implicancias en variables
como el reconocimiento, el recuerdo, las asociaciones y la fidelidad.



. Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los consumidores
de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el
consumidor no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo
realizado sera en vano. Por ejemplo, la dilucion causada por una marca
de nombre o envase muy similar a la original, dificultara la capacidad del
consumidor para distinguir una de otra. Con esto, el consumidor puede
experimentar un sentimiento de frustracion al darse cuenta que el
producto que adquirié no era el que estaba buscando.

. Recuerdo: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada
categoria de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza
por terceros en otras categorias de productos, al consumidor se le puede
dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoria de
productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de
dominancia.

. Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de los consumidores
cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por ejemplo,
un tercero que utilice en otra categoria de productos una marca asociada
a productos de alta calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica
la imagen percibida por los consumidores de la marca original.

. Fidelidad: Eleccién de una marca por el consumidor ante alternativas de
caracteristicas similares. Claramente un consumidor que no puede
distinguir entre dos productos, no podra ser fiel a uno de ellos, por lo que
la dilucion también afecta indirectamente a esta variable.

El Segundo Solicitante asegura que las variables explicadas anteriormente
producen que una marca o imagen comercial como “CFR ATLAS CHILE” sea
distintiva. Por ende, se estima que la dilucion puede provocar que estos elementos
no sean facilmente identificados, disminuyendo o, lisa y llanamente, eliminando la
capacidad de distinciébn de este signo y lo que es peor, la preferencia de los
consumidores.

El Segundo Solicitante hace presente el criterio del mejor derecho derivado del uso
empresarial legitimo, que segun este principio doctrinal, el mejor derecho pertenece
a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del
mercado. En este sentido, es precisamente LABORATORIOS RECALCINE S.A.
quien ostenta una serie de registros marcarios del signo “CFR ATLAS CHILE”,
“ATLAS”, “ATLAS FARMACEUTICA” y similares, las cuales se encuentran
plenamente vigentes ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial hace ya
varios anos (desde el 2006). Esta marca, sumada a innumerables registros
adicionales que distinguen diversos productos de las clases 3 (suplementos
dietéticos y alimenticios) y 5 (productos farmacéuticos), ha generado que la
mencionada empresa sea vista como un referente nacional en torno a la elaboracion
de farmacos y desarrollo de investigacién bioquimica y biomolecular, reconocidos no
s6lo dentro del ambito nacional, sino que también a nivel continental. Lo anterior, es
consecuencia directa de los esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a



ofrecer productos y servicios innovadores y acordes con estandares internacionales
de calidad.

Por consiguiente, a juicio del Segundo Solicitante, hacer caso omiso del criterio
antes descrito, induciria de manera indefectible a los consumidores y usuarios de
Internet a error o engano, toda vez que asociaran los productos ofrecidos a través
del dominio atlaschile.cl a aquellos que identifican precisamente a
LABORATORIOS RECALCINE S.A., cuando en realidad, el origen empresarial de
los mismos proviene de un tercero y no de este laboratorio. Todo lo anteriormente
descrito, evidencia la colisién frontal existente entre los derechos pretendidos por el
solicitante y aquellos efectivamente protegidos y tutelados por LABORATORIOS
RECALCINE S.A..

El Segundo Solicitante sostiene que el principio “first come, first served’ sélo debe
ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre
el nombre de dominio: De este modo es que debe ser aplicado en su calidad de
“Ultima Ratio” o alternativa, deriva del hecho de que es un criterio directriz o pauta
orientadora en esta materia, lo cual sugiere efectivamente que no es una norma
juridicamente obligatoria. Es en razon de ello, que la Jurisprudencia ha venido
indicando que aun cuando una solicitud pueda prevalerse de éste, resulta
plenamente admisible el reconocimiento de excepciones al mismo, atendidas las
circunstancias particulares del caso. Esto es recogido en el fallo sobre asignacion
del dominio 123telefonos.cl, en el cual se sefald lo siguiente: “SEXTO: Que la
segunda solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.,
tiene registrada a su nombre en distintas clases del Clasificador Internacional de
Marcas Comerciales, entre otros servicios de telecomunicaciones via internet, etc.,
de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en Chile segun la
documentacion acompanada en autos, desde el afio 2000, es decir cuatro anos de
antigiiedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. SEPTIMO: Que lo anterior
permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable
en este tipo de conflictos "first come, first served”, por haber acreditado el segundo
solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
"123telefonos.cl".

LABORATORIOS RECALCINE S.A. puntualiza que el mismo criterio fue utilizado al
fallar el conflicto sobre asignacion del dominio portalmelon.cl, que en su
considerando sexto, indicé; “SEXTO: Que la denominacion "meldén" de acuerdo a la
documentacion acompanada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre
de la empresa de la parte del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melén"
y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentacion en
Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer
solicitante. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la
especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first
served"”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa "portalmelon.cl”.



El Segundo Solicitante estima que se hace imperativo la aplicacion de este criterio,
por cuanto de otra manera se estarian violando los derechos generales de nuestra
legislacion, que con toda l6gica “hace prevalecer derechos previamente constituidos
por terceros, por sobre la circunstancia de que un tercero solicite primero un
dominio”.

El Segundo Solicitante concluye que la existencia de una serie de registros “CFR
ATLAS CHILE”, “ATLAS”, “ATLAS FARMACEUTICA” y similares en Chile, para
proteger diversas clases de productos, principalmente productos de las clases 3,5y
16, y su vinculacion con los servicios relacionados a los que puede ligarse, hacen
que LABORATORIOS RECALCINE S.A. ostente un mejor derecho sobre el nombre
de dominio atlaschile.cl.

LABORATORIOS RECALCINE S.A. considera que le causaria un perjuicio
irreparable el hecho que exista en la Red una pagina Web, que tenga un nombre de
dominio idéntico a las marcas comerciales “CFR ATLAS CHILE” de su propiedad,
ya individualizadas con anterioridad, todas las cuales seran identificadas con los
productos que ofrece LABORATORIOS RECALCINE S.A. y, por lo tanto,
confundidos con aquellos que ofrece o pretende ofrecer ATLAS TM a través del
dominio disputado en estos autos.

Que con fecha 15 de noviembre de 2012, se provee la presentacion de fecha 4 de
octubre de 2012 hecha por don RODRIGO ALBAGLI VENTURA, en representacion
del Segundo Solicitante, LABORATORIOS RECALCINE S.A. y se da traslado al
Primer Solicitante, lo que se notifica a las partes por correo electrénico.

Que con fecha 23 de noviembre de 2012, se cita a las partes a oir sentencia,
resoluciéon que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripciéon no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos vélidamente adquiridos por terceros.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.
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Que en el presente juicio arbitral, Unicamente el Segundo Solicitante,
LABORATORIOS RECALCINE S.A., ha invocado y acreditado lo que ha estimado
son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, ATLAS TM, no ha hecho valer argumento alguno que
justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion.

Que el Segundo Solicitante acompafné documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que LABORATORIOS RECALCINE
S.A. posee legitimos derechos sobre la marca “ATLAS”, registrada bajo el N°
751.495 para distinguir productos de las clases 3 y 5. Asimismo, tiene registrada
variantes de la misma, tales como “CFR ATLAS CHILE”, Registro N° 769.503, para
distinguir productos de la clase 16 y N° 869.669, para distinguir productos de las
clases 3 y 5; “ATLAS FARMACEUTICA”, Registro N° 927.574, para distinguir
productos de las clases 3 y 5 y Registro N°914.027, para distinguir productos de la
clase 16; “LATLASFRESH”, Registro N° 879.812, para distinguir productos de la
clase 5; “TOBRATLAS”, Registro N° 788.700, para distinguir productos de la clase
5; “CELUATLAS”, Registro N° 785.050, para distinguir productos de la clase 3;
“‘ESTRIATLAS”, Registro N° 785.051, para distinguir productos de la clase 3;
“ATLAS TEARS”, Registro N° 815.963, para distinguir productos de la clase 5;
“‘ERITROMICINA ATLAS”, Solicitud N° 986.684, para distinguir productos de la
clase 5; “LATLAS TEARS”, Registro N° 954.820, para distinguir productos de la
clase 5; “LATLAS”, Registro N° 954.823, para distinguir productos de la clase 5;
“TOBRAMICINA ATLAS”, Solicitud N°986.704, para distinguir productos de la clase
5; “ATLASVISION”, Solicitud N° 986.707, para distinguir productos de la clase 5;
“ZOLOATLAS”, Solicitud N° 986.710, para distinguir productos de la clase 5;
“TROMIATLAS”, Registro N° 986.684, para distinguir productos de la clase 5 y
“TOBRATLAS DEXA”, Solicitud N°986.714, para distinguir productos de la clase 5.

Que el nombre de dominio solicitado incluye en forma integra la marca “ATLAS” de
propiedad del Segundo Solicitante, la que es utilizada por éste en su giro ordinario.

Que la inclusién de la palabra “CHILE” en el dominio en litigio, no logra crear una
expresion que permita su adecuada identificacion entre los usuarios de Internet o los
consumidores en general. Es asi como a juicio de este sentenciador, la expresion
“ATLAS CHILE” llevaria a todo tipo de error y confusion, puesto que el conjunto
pedido induce a creer que el dominio en litigio perteneceria a LABORATORIOS
RECALCINE S.A., lo que no es efectivo.

Que, en todo caso, al no estar activado el sitio Web atlaschile.cl, no puede
determinarse cual es el uso que pretende darle el Primer Solicitante al dominio de
autos, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera
llevar a este arbitro a una conclusion distinta.

11



10. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

11.  Que en consecuencia, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer
por LABORATORIOS RECALCINE S.A., asi como la falta de ellos por parte de
ATLAS TM, y atendiendo muy especialmente a los principios de prudencia y
equidad, es que este arbitro ha llegado a la conclusibn de que al Segundo
Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio atlaschile.cl al Segundo Solicitante, LABORATORIOS
RECALCINE S.A., RUT N°91.637.000-8.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofa Francesca Bravo Lorca y a dona Alicia Medel Acunia,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 31 de diciembre de 2012.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acuna
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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