Fallo arbitral por dominio “biofarma.cl”
SOCIEDAD ASESORA E INVERSORA W LIMITADA
-v-

LABORATORIOS LAFI LIMITADA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 10 de Diciembre de 2010
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F12.543, de 19 de Julio de 2010, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacién
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcidon del nombre de

dominio “biofarma.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto SOCIEDAD ASESORA E INVERSORA W
LIMITADA, cuya profesion desconozco, RUT N° 76.420.910-9,
domiciliado en Carmen Farifia 6772, Vitacura, Santiago, quien tiene la
calidad de primer solicitante del nombre de dominio “biofarma.cl”, el
cual pidié a su favor el dia 02 de Marzo de 2010, a las 13:30:43
horas GMT y LABORATORIOS LAFI LIMITADA, persona juridica
dedicada al rubro de su denominacion, RUT N°© 94.398.000-4,
representada por Sociedad de Profesionales Albagli, Zaliasnik
Limitada, en la persona del abogado don Rodrigo Albagli Ventura,
ambos domiciliados, para estos efectos, en Miraflores 130, piso 25,
Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo
nombre de dominio “biofarma.cl”, el cual pidié a su favor el dia 10 de
Marzo de 2010, alas 18:15:15 horas GMT.



TERCERO: Que por resolucion de fecha 20 de Julio de 2010, la cual
rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptdé el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 09 de Agosto de 2010, a las 10.30 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacidn referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segin consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 5 y

6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 09 de Agosto, tuvo lugar el comparendo
decretado en rebeldia del primer solicitante SOCIEDAD ASESORA E
INVERSORA W LIMITADA y con la asistencia de don ENRIQUE
WEISSELBERGER BRILOVICH, Abogado, quien lo hace por el segundo
solicitante LABORATORIOS LAFI LIMITADA, en virtud de patrocinio y
delegaciéon de poder que el tribunal tuvo presente y por acompafnados
los documentos respectivos. El arbitro procedid la consignacién
decretada estimandola bastante y acto seguido el tribunal procedié a
fijar las normas de procedimiento a las que se ceiiird la controversia,
todo ello segun consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas

13 de autos.

SEXTO: Que con fecha 09 de Agosto de 2010, se notificd a las partes
el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en

autos.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante LABORATORIOS LAFI
LIMITADA, representada por Sociedad de Profesionales Albagli,
Zaliasnik Limitada, mediante escrito presentado por el abogado don
RODRIGO ALBAGLI VENTURA, solicita la asignacion del nombre de
dominio “biofarma.cl”, basado en los siguientes fundamentos de

hecho y de derecho.



En el plano de los hechos sefiala que su mandante LABORATORIOS
LAFI LIMITADA, junto a su empresa relacionada LABORATORIOS
RACALCINE S.A., opera en el rubro farmacéutico en la elaboracion vy
comercializacion de medicamentos de uso humano y ademas posee

un Laboratorio de Control de Calidad, con moderna tecnologia.
En cuanto a los fundamentos de derecho sefiala, en primer término,

que su representada posee actualmente intereses reales, efectivos y
serios sobre el nhombre de dominio en disputa por ser ella titular de

los siguientes registros marcarios:
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Indica asimismo que, en este sentido, resulta clave tener presente
que su representada es titular de la marca BIOFARMA y en vista de lo
anterior debe aplicarse la denominada Politica Uniforme de Resolucion
de Conflictos de Nombres de Dominios (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy "UDRP”) desarrollada por ICANN, en cuanto
establece como aspecto fundamental para la resolucién de dichos
conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros
marcarios del signo en cuestidon, que considera como fundamentos
para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el hombre de
dominio otorgado es “idéntico o confusamente similar a una
marca de productos o servicios respecto de la cual la partes
demandante tiene derechos”. Reitera que este criterio que
reconoce la relacién existente entre nombres de dominio y marca
comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto,
corresponde su aplicacién a la resolucidon del conflicto suscitado en
estos autos. Solicita, en consecuencia la aplicacion del criterio
descrito precedentemente, por cuanto de otra manera si se asigna el
nombre de dominio a favor del primer solicitante, esta circunstancia
causara confusidon entre los consumidores, quienes al acceder al
nombre de dominio www.BIOFARMA.CL, creeran que se trata de una

pagina de Internet de mi cliente, y no del primer solicitante.



Agrega que la asignacion de los nombres de dominio esta orientada
por la idea basica de otorgar el dominio en disputa a aquella parte
que demuestre tener mejor un derecho y que es justamente esta
coordenada la que permite dilucidar el conflicto materia de este

arbitraje.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia
de este arbitraje sea resuelto mas alla de la simple aplicaciéon del
principio FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos

involucra una profunda injusticia.

Invoca asimismo los articulo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile,
en cuanto a qué es de responsabilidad del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por
terceros y, en tanto que es causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcidon sea abusiva o que ella se haya

realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés
legitimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria
y posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que

configuran “un mejor derecho” para optar a la atribucidon del dominio
en conflicto.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 26 de Agosto de 2010,
notificada con fecha 28 del mismo mes y afio, se tuvo por presentada
demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte de
LABORATORIOS LAFI LIMITADA y se confirio traslado al primer
solicitante, habiéndose notificado por correo electrénico con fecha 28
de Agosto de 2010.



NOVENO: Que con fecha 8 de Septiembre de 2010 se recibid la
causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes
controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en
el nombre “biofarma.cl” y utilizacion efectiva que las partes han
hecho del nombre “biofarma”. Esta resolucion fue notificada a las

partes por correo electrénico en la misma fecha en que se dictd.

DECIMO: Que el segundo solicitante LABORATORIOS LAFI LIMITADA
acompand los documentos probatorios, con citacién, conjuntamente
con su demanda por la asignacidon del nombre de dominio materia de

este arbitraje, los que no fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO. Que con fecha 15 de Noviembre del presente ano se
dictd la resolucion que fija el plazo de cinco dias para hacer
observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta
resolucion se notificd a las partes por correo electrénico con fecha 17

del mismo mes y ano.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante,
LABORATORIOS LAFI LIMITADA y por la documentacién acompafiada
oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de
una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo
sus marcas comerciales mediante su inscripcién en el Departamento
de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresion
“BIOFARMA”, como se detalla en el acapite séptimo de las parte

expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador
dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante,
constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio

“biofarma.cl”.



TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio
tiene su excepcidn en la acreditacion de un mejor derecho por la
parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El
valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades
en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor
derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracién, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte
de LABORATORIOS LAFI LIMITADA, presentdé prueba completa
respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre
de dominio en cuestién.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial
para este sentenciador no soélo la invocacion del principio FIRST COME
FIRST SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere
acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo
gue en el hecho no ocurrid, toda vez que estuvo en rebeldia durante
todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“biofarma.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza
a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse
afectada por la confusion y por la dilucién marcaria, toda vez que al
concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en
funcién de la marca BIOFARMA, que identifica las marcas registradas
con la expresion BIOFARMA, puede entenderse que el dominio
“biofarma.cl”, forma parte de las de marcas "BIOFARMA” e inducir a
creer que existe unidn entre el dominio asi configurado y las marcas
BIOFARMA



SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de
dominio “biofarma.cl” corresponderia al segundo solicitante, no
perjudica, en absoluto, al primer solicitante, quien como particular no
tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del

anexo 1, sobre procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “biofarma.cl” al
segundo solicitante, esto es, LABORATORIOS LAFI LIMITADA., RUT
NO 94.398.000-4, persona juridica dedicada al rubro de su
denominacién, domiciliada para estos efectos en Miraflores 130, Piso

25, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por

haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por correo electronico y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucién por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el

plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5
Testigo Testigo






