Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombres de dominio “body-fuel.cl”
Santiago, 28 de octubre de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N® 10632 de fecha 8 de mayo de 2009 del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC
Chile), el cual rola de fojas 1 y 3 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por oposicion al nombre de
dominio “body-fuel.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,
que son partes en dicho conflicto: Gerencia (Mariela Andrea Sepulveda
Nufez), con domicilio en Marta Brunet 1310, San Ramoén, Santiago, quien
inscribioé el nombre de dominio body-fuel.cl con fecha 23 de diciembre de 2008,
a las 13:29:35 GMT, y Laboratorios Lafi Limitada, contacto administrativo
Rafael Pastor, con domicilio en Miraflores 130, piso 25, Santiago, quien
inscribié el nombre de dominio body-fuel.cl con fecha 19 de enero de 2009 a
las 18:41:22 GMT.

TERCEROQO: Que por resolucion de fecha 11 de mayo de 2009, la cual rola a
fojas 7 de autos, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el conflicto por el
nombre de dominio “body-fuel.cl”, y procedié a fijar una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 18 de mayo de 2009, a las
10:30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 11 de
mayo de 2009 y a las partes por correo electrénico de la misma fecha y por
carta certificada de fecha 12 de mayo de 2009, segun consta de los
comprobantes rolantes a fojas 5 y 6 de autos.

QUINTO: Que el dia 18 de mayo de 2009, a las 10:30 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de dofa Muriel Torres Sciaraffia, por
la segunda solicitante, y de dofia Mariela Andrea Sepulveda por la primera
solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 13 de autos, notificandose a
las partes las resoluciones alli dictadas con fecha 18 de mayo de 2009, segun
rola a fojas 15.

SEXTO: Que con fecha 29 de mayo de 2009, mediante presentacidn rolante a
fojas 16, la parte de Mariela Andrea Sepulveda NuUfez. expuso sus argumentos
de mejor derecho al nombre de dominio “body-fuel.cl” en los términos
siguientes: Que con fecha 23 de diciembre de 2008, solicit6é la inscripcion del
dominio “www. body-fuel”, en su calidad de persona natural, con el objeto de
crear una empresa de importacibn y comercializacion de alimentos y
suplementos para deportistas. Que el nombre lo escogié porque en su
traduccion al espanol significa “combustible para el cuerpo”, lo cual se ajusta a
las caracteristicas de los productos que tiene la intencion de comercializar; esto
es, productos nutricionales para deportistas, no solo altos en contenido
energético, sino que aporten los demas nutrientes que el cuerpo necesita para
funcionar adecuadamente, en todo aspecto, y no sélo al momento de realizar
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actividad fisica. Que por sus esfuerzos como seleccionada nacional de
Atletismo no recibe ingresos monetarios y su carrera en Pedagogia en
Educacion Fisica, de la cual se ha titulado hace muy poco, recién comienza.
Que es por esta ultima que adquirié conocimientos sobre el funcionamiento del
cuerpo humano, nutricién y calidad de vida, entre otros relacionados. Que por
esto ultimo fue que se dio cuenta de la falta en Chile de un sitio en el cual se
guie a los deportistas tanto profesionales como principiantes respecto de los
pasos a seguir con el objeto de comenzar y/o mantener una rutina sana
deportiva y nutricional, lo cual es uno de los objetivos principales de “www.
body-fuel”. Que como profesora recién titulada, su sueldo liquido es bajo y no
logra satisfacer integralmente sus necesidades basicas, mas aun cuando tiene
a cargo a toda su familia. Que por eso es que decidié crear un sitio para asi
asegurar un mejor ingreso personal y familiar, iniciativa que ha sido
enormemente obstaculizada por la compra y registro del mismo dominio creado
por ella por parte del demandante. Que a lo anterior ademas, debido a su
precaria situaciébn econdmica, no ha tenido los recursos para comprar e
inscribir un nuevo dominio para emprender el negocio que tiene intencion de
realizar. Que, por su parte, la demandante, un laboratorio con altos recursos
econdémicos y sin otro motivo que el agradarle el nombre que la demandada ya
habia escogido para su empresa, inscribié aproximadamente un mes después
el mismo dominio, y para asegurar el resultado de este arbitraje, inscribid
asimismo la marca (también aproximadamente un mes después), para dejarla
en el olvido entre las demas marcas y dominios de los cuales son titulares
hasta que alguien con mayores recursos econémicos quiera crear una empresa
con dicho nombre y vendérsela, o para lanzar una linea de productos con un
nombre que fue producto de su imaginacién, inscrito con su esfuerzo.
SEPTIMO: Que por resolucién de fecha 2 de junio de 2009, rolante a fojas 18,
notificada con esa misma fecha, se confiri traslado de los argumentos de la
primera solicitante, el que fue evacuado en rebeldia.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 2 de junio de 2009, rolante a fojas 19, la
parte de LABORATORIOS LAFI LIMITADA, presenté demanda de oposicion al
nombre de dominio, en los términos siguientes: Que se funda la demanda, en
los articulos 10 y 14 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, y el articulo 19 ndmero 25 inciso tercero de la
Constitucion Politica del Estado de Chile. Que Laboratorios Lafi Limitada, junto
a su empresa relacionada Laboratorios Recalcine S.A., es una empresa
farmacéutica chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la
poblacion, mediante la elaboracion y comercializacién de medicamentos de uso
humano. Que Laboratorios Lafi Limitada cuenta con un gran equipo de
profesionales, orientados a las nuevas tecnologias y requerimientos de la
Industria Farmacéutica, lo que le permite servir a sus clientes con maxima
eficiencia. Que en sus plantas de manufacturacion se desarrollan y producen
diferentes formas farmacéuticas. Que los profesionales responsables estan en
permanente busqueda de nuevas técnicas para asegurar la calidad de los
productos que en esta se manufacturan. Que para garantizar las
especificaciones y analisis segun las normas chilenas y de las Farmacias
Internacionales, la parte posee un Laboratorio de Control de Calidad, el cual ha
estado en constante modernizacién de sus equipamientos y tecnologia. Que
como respuesta a los exigentes requerimientos de las buenas practicas de
fabricacion y control, los productos manufacturados en las plantas de la parte
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responden a las estrictas especificaciones de las Autoridades Sanitarias
chilenas y cada proceso ha sido disefiado aplicando las tecnologias mas
modernas disponibles y han sido validados, monitoreados y documentados
para garantizar su apego a las especificaciones del producto. Que la parte es
uno de los més importantes y relevantes 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
sblida base de sustentacién para proyectarse como una empresa vigente y
eficiente en el mercado latinoamericano y mundial. ue a principios de los afios
noventa, Corporacion Farmacéutica Recalcine (la matriz de Laboratorio Lafi
Limitada) inicia un fuerte proceso de expansion internacional. Que los primeros
paises donde llegd con sus productos fueron Perl, Colombia, Bolivia y
Paraguay. Que hoy ya esté presente en 16 paises de Latinoamérica y en el afo
2006 la compania entré al continente asiatico a través de una alianza
estratégica que firmd con una empresa de Vietnam. Que, asimismo, en 2003 la
parte inicia el proceso de construccién de la primera planta del actual Complejo
Farmacéutico de la compafia, el cual se puso en marcha en diciembre del
2005. Que el ano 2006, comenzd la construccidon de la segunda planta del
complejo industrial, la cual ya se encuentra en pleno funcionamiento. Que la
tecnologia y los altos estandares de calidad aplicados en el complejo
farmacéutico de Laboratorios Lafi lo convierten actualmente en el mas moderno
de Latinoamérica. Que hoy, a los 85 anos de su fundacién, la parte es la
empresa lider del mercado farmacéutico de Chile. Que constantemente esta
desarrollando proyectos en biotecnologia y estudios clinicos, bajo el alero de
las principales instituciones formadoras de Chile y el extranjero. Que la actual
concrecion de estos proyectos sitla a la parte como el primer laboratorio
latinoamericano con investigacién propia. Que la parte es titular, desde el 20 de
febrero de 2008, de la marca comercial BODY FUEL, inscrita actualmente bajo
el siguiente registro: Registro N? 821.092, que distingue preparaciones para
blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar; jabones; perfumeria; aceites esenciales; cosméticos;
lociones para el cabello; dentifricos de la clase 03; y productos farmacéuticos,
veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebes; emplastos, material para apositos; material para empastar los dientes y
para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de
animales daninos, fungicidas, hebicidas de la clase 05. Que los sin numero de
aspectos, caracteristicas y propésitos que los nombres de dominio y las marcas
comerciales comparten, permiten sostener que los dominios, ademas de la
funcién técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen via Internet. Que
en razén de lo anterior, debe aplicarse el principio doctrinal que considera que
la relacién entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por
ende, la resolucién de los conflictos por asignacién de nombres de dominio
debe ser resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad de las solicitudes y
registros marcarios para el signo pedido como dominio. Que la doctrina
también avala esta postura, ya que el profesor Renato Jijena ha manifestado
que la logica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita
“...también tendria el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en
Internet o virtualmente, a pesar de la “aterritorialidad de la red”, debiendo tener
la primera opcion para inscribir el dominio o direccion a su nombre”. Que por su
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parte, el profesor Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea anterior, diciendo que
“en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con
proteccion legal y constitucional que comprende el derecho a usar, gozar y
disponer de ella en la Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no
puede ser vulnerado por su inscripcion como nombre de dominio por otra
persona distinta a su titular”. Que en este sentido, resulta clave tener presente
que la parte es titular de la marca BODY FUEL y en vista de lo anterior debe
aplicarse la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de
Nombres de Dominio (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 cuestion, que considera como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre
de dominio otorgado es ‘idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos’.
Concluye en que el criterio que reconoce la relacién existente entre nombres de
dominio y marcas comerciales es un hecho universalmente aceptado, y por
tanto corresponde su aplicacién a la resolucién del conflicto suscitado en estos
autos. Que se hace imperativa la aplicacién del criterio descrito en el parrafo
precedente, por cuanto, de otra manera, si se asigna el nombre de dominio a
favor del primer solicitante, esta circunstancia causard confusion entre los
consumidores, quienes al acceder al nombre de dominio www.BODY-FUEL.CL,
creeran que se trata de una pagina de Internet de la parte y no del primer
solicitante. Cita el articulo 584 del Codigo Civil y el articulo 19 niamero 25
inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado de Chile; invoca los
criterios del mejor derecho, buena fe o justo motivo y de dafo efectivo causado
a su respecto y hace notar que la marca Body Fuel es idéntica al nombre de
dominio en controversia. Controvierte la aplicacion en la especie del principio
“first come, first served”, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda
y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 8 de junio de 2009 rolante a fojas 31,
se proveyo traslado de la demanda de Laboratorios Lafi Limitada, el que fue
evacuado en rebeldia.

DECIMO: Que por resolucién de fecha 24 de junio de 2009, la que rola a fojas
32 de autos, se recibidé la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos
sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las
partes en la denominacion “body-fuel” o en sus partes componentes; y 2)
utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o
realizaran en el futuro, de la denominacién “body-fuel” o de sus partes
componentes.

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

La parte de Laboratorios Lafi Limitada, la documental consistente en: (a)
impresos de pagina web del Departamento de Propiedad Industrial (fs. 25); (b)
impresos de pagina web de Laboratorio Recalcine (fs. 26 a 30).

La parte de Gerencia (Mariela Andrea Sepulveda Nurnez) no rindié pruebas.
DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 28 de julio de 2009, rolante a fojas
33, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el
resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la
tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

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 posicidn de los litigantes de este juicio, en relacién con
el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de Gerencia (Mariela Andrea
Sepulveda Nufez) justifico tal calidad, lo cual la ampara con la presuncién de
mejor derecho y buena fe en su inscripcion que se expresa en el principio "First
come, first served", presuncién que no es, sin embargo, una presunciéon de
derecho, y puede ceder ante prueba en contrario. Adicionalmente a ello,
manifestd la intencién de crear una empresa de importacion y comercializacion
de alimentos y suplementos para deportistas, y haber escogido el nombre
porque en su traduccion al espanol significa “combustible para el cuerpo”, lo
cual se ajusta a las caracteristicas de los productos que tiene la intencién de
comercializar; esto es, productos nutricionales para deportistas, no solo altos
en contenido energético, sino que aporten los demas nutrientes que el cuerpo
necesita para funcionar adecuadamente, en todo aspecto, y no sélo al
momento de realizar actividad fisica.

CUARTO: Que la parte de Gerencia (Mariela Andrea Sepulveda Nufiez) no
rindié pruebas en abono de sus asertos.

QUINTO: Que la oponente, la parte de Laboratorios Lafi Limitada, demostro
haber solicitado con fecha 28 de enero de 2008 la marca Body Fuel y tenerla
registrada a su nombre con fecha 20 de febrero de 2008, para la clase 3 C,
esto es: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumeria;
aceites esenciales; cosmeéticos; lociones para el cabello; dentifricos. Para la
clase 5 C: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para
apositos; material para empastar los dientes y para moldes dentales;
desinfectantes; productos para la destruccion de animales daninos, fungicidas,
hebicidas.(fojas 25).

SEXTO: Que existe una total coincidencia entre la marca registrada por la
oponente: “Body Fuel”’, y el nombre de dominio en controversia “Body-Fuel”,
toda vez que ambas expresiones se constituyen por la conjuncion de las
palabras “Body” y “Fuel”.

SEPTIMO: Que, asimismo, existe coincidencia, en lo substancial, entre los
servicios protegidos poir la marca “Body Fuel” de la oponente y los servicios
que manifesté desear desarrollar la demandada.

OCTAVO: Que de comparar los documentos de fojas 2 y de fojas 25, surge que
la marca Body Fuel se encuentra inscrita desde el dia 20 de febrero de 2008,
en tanto que el nombre de dominio “Body-fuel.cl” fue solicitado con fecha 23 de
diciembre de 2008, esto es, con poco mas de diez meses de posterioridad. Lo
anterior constituye una refutacion del argumento de la demandada de haber la
oponente inscrito la marca aproximadamente un mes después de su solicitud
de nombre de dominio, y resta asidero a su aseveracién de haber actuado la
demandante en forma reactiva a su solicitud (a fojas 17).

NOVENO: Que, con el mérito de lo alegado y probado por las partes, sélo la
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oponente demostré poseer derechos a la expresion “Body Fuel”, anteriores a
los de la demandada, razén por la cual se acogera su demanda, 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 Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Laboratorios Lafi Limitada
en contra de Gerencia (Mariela Andrea Sepulveda Nuifez), y se asigna el
nombre de dominio body-fuel.cl a favor de Laboratorios Lafi Limitada, sin
costas.

Notifiqguese 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 electrdnico 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 dona
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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