JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 16 Junio 2006

Juicio arbitral atomo.cl

VISTOS:

Que mediante OF05877 de Nic Chile se designd a la suscrita como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido nombre de dominio atomo.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo fielmente, se
citd a las partes, mediante resolucion de fecha de 29 de Marzo 2006 a una
audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia jueves
20 de Abril, a las 15.00 hrs. en el despacho de esta juez arbitro, notificAndose
dicha resolucion por carta certificada de 29 de Marzo 2006 a las partes, lo que
consta en autos

Que con fecha 20 de Abril, a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia con la
asistencia de don ENRIQUE TAVERNE PANATT, abogado, en representacion del
segundo solicitante; en rebeldia del primer solicitante y el arbitro que conoce de
este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el art. 8° inciso 49, anexo 1, del Procedimiento sobre
Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion por inasistencia de
una de las partes, se fijo el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se
levantd acta, dandose por notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se estipulé un plazo de 10 dias habiles para que
ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relacion a la solicitud de
nombre de dominio.

Y teniendo presente ademas

19 Que con fecha 5 de Mayo 2006, don ENRIQUE TAVERNE PANATT, abogado, por
el segundo solicitante dofia FLAVIA WOLOSZYN Y COMPANIA LTDA., efectud su
presentacién que contenia los argumentos por los cuales el nombre de dominio en
disputa debia asignarse a su representada.

29 Que en sintesis los argumentos del segundo solicitante son los siguientes:

a) Que FLAVIA WOLOSZYN Y COMPARNIA LIMITADA es una empresa con mas
de 15 afos en el mercado que se dedica a la importacidon, comercializacion y
distribucion de productos farmacéuticos, asumiendo para dichas actividades
representaciones de terceros o bien a través de marcas propias.

b) Que dicha empresa tiene registrada "ATOMO” como marca comercial ante
el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, inscrito bajo el registro N° 749.191, concedido con
fecha 1 de febrero de 2006, que protege “todos los productos de la Clase 5”.

¢) Que ademas, inscribié el nombre de dominio ATOMO.CL"”, ante Nic Chile

d) Que las referidas inscripciones obedecen y dicen relacion con la
importacion y comercializacion de la familia de productos ATOMO que fabrica y
exporta el laboratorio argentino IMVI S.A.(www.imvi.com.ar), al amparo de un
contrato de representacion que ambas partes han suscrito

e) Que existe una evidente relacion entre nombres de dominio e inscripcion
de marcas comerciales, que es manifiesta, y ello es reconocido en diversos
instrumentos que corresponderia considerar y aplicar en el caso de autos, como lo
seria el criterio de la titularidad las marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio y el criterio de la titularidad de registros marcarios.

f) Que en la especie se aplicaria lo dispuesto en el articulo 14 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio bajo
el .CL, que dispone que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripcidn del
nombre de dominio no contrarie las normas vigentes sobre i) abuso de publicidad,
ii) los principios de competencia leal y ética mercantil, asi iii) como derechos
validamente adquiridos por terceros, norma que seria transgredida por la primer
solicitante.
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39 Que acompano la siguiente documentacion, no objetada por la contraria:

1.- Copia del Poder Especial, para representar a la firma Flavia Woloszyn y
Compaifiia Limitada.

2.- Paginas extraidas del sitio web de la Oficina de Marcas Comerciales de
Chile, que acredita que el segundo solicitante es duefio de la marca comercial
ATOMO en Clase 5

3.- Certificado de inscripcion del nombre de dominio en internet
www.atomo.cl.

4.- Copia del contrato de licencia suscrito por la segunda solicitante y
Laboratorios IMVI S.A. en virtud del cual tiene la exclusividad para importar,
comercializar y distribuir en Chile la diversa gama de productos ATOMO que fabrica
la empresa argentina.

5.- Paginas extraidas del sitio web www.imvi.com.ar que evidencian los
diferentes productos marca ATOMO que fabrica y comercializa el laboratorio
argentino ya individualizado.

4° Que con fecha 15 de mayo 2006, se proveyd la presentacion efectuada por el
segundo solicitante y se le dio traslado a la parte contraria. Dicha resolucion fue
notificada a las partes con igual data. Que vencido el plazo para las presentaciones,
se certificé en autos que el primer solicitante no habia efectuado ninguna peticion
ni acompafiado pruebas en relacion a su solicitud.

59 Que en consideracion a las reglas de procedimiento acordado, en cuya virtud las
partes deben acompafiar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios
probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrid, se omitio
recibir la causa a prueba, y se cito para oir sentencia con fecha 31 de Mayo 2006.

CONSIDERANDO:

19 Que de los antecedentes expuestos y allegados a este Tribunal, es menester
para este Arbitro determinar a quien le corresponde un mejor derecho sobre el
nombre de dominio atomo.cl, basado en argumentos de hecho y de derecho.

29 Que de acuerdo con los antecedentes acompafiados a estos autos y los
argumentos expuestos y esgrimidos por el segundo solicitante se concluye que

el primer solicitante solicitd al Nic Chile con fecha 25 de Oct. 2005 la inscripcion
del nombre de dominio atomo.cl, previniendo de esta forma a cualquiera otra
solicitud sobre dicha denominacidn, y en consecuencia, se encuentra amparada por
el principio first come, first served, aplicable a estas materias.

Que como se ha dicho, si bien en materia de registro de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio first come, first served, el mismo no resulta
ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe entre los
solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente
aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos o bien
acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que no se
verifican en estos autos.

32 Que la Reglamentacion de Nic Chile en su articulo 14 sefiala que sera
responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las
normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos
de terceros

4° Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las partes
posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado atomo.cl y si eventualmente
una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos
adquiridos por el otro solicitante

52 Que el nombre de dominio en disputa “atomo.cl” es exactamente idéntico a la
marca ATOMO, cuyo titular es el segundo solicitante y constituye parte esencial del
negocio que realiza y que dice relacién con la importacién y comercializacién de la
familia de productos ATOMO que fabrica y exporta el laboratorio argentino IMVI
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S.A. y por lo que resulta evidente el dafio que se le ocasionaria al asignarsele dicho
nombre de dominio a un tercero, puesto que los consumidores asociarian el sitio
con el segundo solicitante, por lo que se aplica el criterio -ya universal- de la
relacion entre nombres de dominio y marcas comercial.

62 Que la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en sus
recomendaciones relativas a la proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas,
ha sefialado parametros indicativos para dilucidar a la hora de determinar si una
marca es notoriamente conocida, y lo que se debe tener en consideracidon para tal
efecto, tales como el grado de conocimiento y reconocimiento de la marca en el
sector pertinente, la duracién, magnitud y alcance geografico de la utilizacién de la
marca, etc. etc.

7° Que en opinidn de este arbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se
dan respecto de la marca ATOMO de propiedad el segundo solicitante, y que esta
ha acreditado la calidad de famosa de su marca, que la tiene obviamente
registrada y su uso es indiscutible.

892 Que el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a este
conflicto, constituye un derecho que no es posible ignorar o desconocer.

90 Que el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto del
dominio en disputa, es mas, todo el proceso se ventild en su rebeldia y no
comparecid a la audiencia decretada en autos.

10° Que en base a las consideraciones anteriores, es posible concluir que las
argumentaciones esgrimidas por el segundo solicitante, en el sentido de asignar el
dominio al primero podria generar todo tipo de confusiones en el mercado, ya que
en la practica el primer solicitante no acredité derecho alguno sobre la expresion
ATOMO.

11° Que a juicio de esta sentenciador no es del caso dar aplicacion al principio
“first come, first served”, que favorece al primer solicitante, esto es, a don PABLO
MAXIMILIANO ANDRES ALLENDES MEDEIRQOS, por cuanto este Arbitro Arbitrador
debe sopesar los antecedentes del proceso de acuerdo a los principios de la
prudencia y la equidad y evaluando los antecedentes del proceso, no de manera
subjetiva sino que atendiendo criterios objetivos, ponderando todas las pruebas y
pretendiendo hacer justicia y que en este caso particular, no cabe aplicar el
principio “first come, first served”, pues durante el proceso el primer solicitante no
acreditoé -como se ha venido sefialando- ningun derecho.

129 Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del nombre
de dominio ATOMO.CL al segundo solicitante no vulnera derechos de ningun otro
solicitante.

13° Que finalmente y a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las
facultades otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a la calidad de
“arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le
indiquen y las normas aprobadas por las partes que rigen este juicio. Que sobre la
base de estos principios este Arbitro ha valorado la prueba acompafada por el
segundo solicitante para respaldar su pretension, creandose la conviccion mas
absoluta de que a este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa "ATOMO.CL".

14° De esta manera, la peticion formulada por el primer solicitante no podra
prosperar y asi lo declarara esta sentencia.

159 Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los articulos 636 y siguientes del
C.P.C. y en el art. 8°, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediacion y Arbitraje
del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL
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SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio "ATOMO.CL"” al segundo solicitante la empresa
FLAVIA WOLOSZYN Y COMPANIA LIMITADA, Rut 77.005.780-9

Notifiquese la presente resolucion a las partes por carta certificada y a Nic Chile
por correo electrénico, con firma digital.
Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janetg Fuentealba R.
Juez Arbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Publico Titular de Santiago, don Pedro Sada Azar.
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