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MAT: Asignacion de nombre de dominio “boydyfuel.cl”

Santiago, tres de Junio de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF012937 de fecha 30 de Septiembre de 2010,
el Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcién del nombre de dominio
“bodyfuel.cl”; entre Marcos Enrique Correa Fuenzalida, como primer
solicitante, y Laboratorios Lafi Limitada, como segundo solicitante:

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a
un estatuto  especialmente dictado al efecto, denominado
“Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL", en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla
las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo
encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucidon de fecha 7 de
Octubre de 2010, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citdé a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 19 de
Octubre de 2010 a las 16:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se notificd a las partes por carta certificada, y via correo
electrénico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo
el dia 19 de Octubre de 2010, con la asistencia de ambas partes, don
Marcos Enrique Correa Fuenzalida, como primer solicitante; vy
Laboratorios Lafi Limitada, representada por don Juan Carlos Jur

Alvarez, como segundo solicitante, quien acredité poder suficiente, sin
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perjuicio de la designaciéon de ofros apoderados para actuar con la
misma representaciéon:

S.-  Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de don
Marcos Enrique Correa Fuenzalida, hizo valer ante este Tribunal Arbitral
sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“bodyfuel.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que
durante el mes de Junio de 2009, inicié contacto con don David
Rusconi, propietario principal de Pow-Bodyfuel Industries s del RL de CVv,
domiciliado México, con el objeto de evaluar la factibilidad de traer
una Bebida Energética de México denominada Body Fuel. Para tal
efecto, el Sr. Rusconi le envid la documentacién con la descripcion del
producto, sus beneficios, composicidon y un Link en Internet para
complementar el andlisis de factibilidad; b) Que posterior a la revisién
del producto y su potencial aceptacién en Chile, decidié traer el
producto a Chile con el interés personal de encontrar un “Negocio”; )
Que durante Junio de 2009, el Sr. Rusconi le envié desde su sucursal
ubicada en Los Andes, Chile, algunas muestras de la bebida
energética que mantenia en sus bodegas, pero que no tenian el
trdmite de internacion aprobado, razén por la cual don David Rusconi
le ofrecid que se hiciese cargo de normalizar y comenzar a efectuar los
trdmites para internar, obtener la aprobacién sanitaria y  la
representacion para comercializar el producto en Chile, en dos
versiones, uno en formato “Regular” y el otro en formato “Extra™; e) Que
con fecha 17 de Diciembre de 2009, el Seremi solicité a la parte
muestras de ambos productos para ser analizados en sus laboratorios
con el objeto de revisar los componentes de ambos envases,
posteriormente solicitando muestras para complementar el estudio; f)
Que con fecha 15 de Abril de 2010 efectud la primera internacién
desde Hermosillo, México hacia Santiago de Chile de las bebidas

energéticas Body Fuel dos versiones, uno en formato “Regular” v el otfro




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

en formato “Extra”; g) Que, en fecha 20 de Mayo 2010 registrd en NIC
Chile el dominio de “bodyfuel”, luego de confirmar gue el nombre
“bodyfuel” no existia en las bases de dato del buscador de NIC Chile,
mientras que Laboratorios Lafi solicitd la inscripcion del mismo dominio
en fecha 9 de Junio; g) Que en fecha 31 de Mayo de 2010 pagd en
efectivo el dominio de “bodyfuel.cl” y con fecha 1 de Junio del mismo
ano, la Universidad de Chile le envié por correo electrénico factura
numero 617114, quedando finalizado la inscripcion del dominio aludido
segun lo establecido por NIC Chile. En esta misma fecha, contraté los
servicios profesionales del Sr. Alejandro Ortega para adecuar vy
regularizar los rétulos de ambos productos a peticidén de dofa Grizel
Valenzuela, ingeniero en alimentos del Seremi de Salud de Santiago; h)
Que con fecha 31 de Julio de 2010, fue aprobada por el Seremi de
Salud, mediante resolucidon N° 35750 la internacidon de la bebida
energética Body Fuel; i) Asimismo, sefiala que durante el mes de
Octubre de 2010, solicitdé a don Fernando Diaz, asesor informdtico de la
parte solicitante, confeccionar y activar el dominio en Internet. Por
tanto, al escribir en el buscador www.bodyfuel.cl, aparece un Link que
lleva a la pdgina principal de Bodyfuel y mds abajo se encuentran los
datos y ubicacién del contacto en Chile; k) Que durante los meses
transcurridos ha mantenido comunicaciones con dofa Francisca
Vindiola Alvarez, Gerente de Ventas de Bodyfuel, México; |) Sefiala que
con fecha 21 de Junio de 2010, suspendié la gestion de
comercializacion del producto en Chile, fecha en que se le notificd de
la citacidn a una audiencia de mediacidn por el dominio de
“bodyfuel.cl” para el 13 de Agosto de 2010. Sefiala que la audiencia
de mediacién se llevd a efecto en la fecha mencionada, concurriendo
a sdlo él; ll)Asimismo, sefala que durante la audiencia de fecha 19 de
Octubre, establecié en forma clara sus intenciones de llegar a un

acuerdo, sin embargo, el representante de Laboratorios Lafi Limitada,
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no estaba facultado para llegar a un acuerdo: m) Senala que fiene
una aprension respecto del poder presentado en el comparendo por
parte de los abogados representantes de Laboratorios Lafi, en cuanto
a que se senala claramente en el primer otrosi que él y/o ellos tienen
patrocinio y poder para representar a la Sociedad Pesquera Landes
S.A., empresa que no la relaciona con Laboratorios Lafi Limitada; n)
Senala, que durante el plazo para presentar sus pretensiones, tratd de
contactarse telefénicamente y por correo electrénico con Laboratorios
Lafi, con el objeto de explicar sus intenciones y de llegar a un acuerdo,
sin fener respuesta de ésta Ultima; A) Sefala que estd en proceso de
obtener el registro de marca en INAPI, con registro de clase 32
relacionada con clases 5, 30 y 33. Por su parte Laboratorios Ldfi
Limitada, registré la marca en las clases 3 y 5, siendo esta Ultima clase
madre que comprende a la clase 32 como relacionada. o) Sefiala que
sus intenciones respecto Body Fuel no interfieren en absoluto con los
intereses de Laboratorios Lafi Limitada, agregando que el nombre del
producto que registro en NIC Chile, es real y no fue fabricado en Chile,
no tiene semejanza en su creacién con el producto de Laboratorios Lafi
Limitada. Agrega, que Laboratorios Lafi no tiene ningin producto de
iguales caracteristicas, tampoco tiene pdgina web, su producto no
existe, sino que sélo tiene registrado un nombre de marca y no un
producto real asociado a él; p) Finaimente sefala que, ha obrado de
buena fe, fue el primero en registrar el dominio NIC Chile, no ha
afectado la imagen de una marca importante o conocida, su
producto estd dirigido a personas que quiere obtener un mejor
rendimiento en distintas dreas. Es un proyecto que ha invertido bastante
tiempo y recursos, de iniciativa propia de contactarse con los duefios
del producto en el exfranjero, bebida energética Body Fuel que no
inventd, ya estaba creada, sélo tiene intenciones de importarla y

comercializarla en Chile.
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6.- La parte don Marcos Correa Fuenzalida acompand a este
Tribunal, cuatro fotografias que dan cuenta del producto con sus
envases en sus dos formatos, “Regular” v “Extra”, dando cuenta de su
valor energético y de su objeto de ser una bebida energéftica;
acompand copia de la Resolucién Sanitaria N° 35750 de fecha 31 de
Julio de 2010, que autoriza la internacién a Chile de 3 Kilos netos de
Alimentos para deportistas marca Body Fuel: comprobante de pago en
NIC Chile de fecha 31 de Mayo de 2010 correspondiente a la suma de
$20.170 pesos; factura nimero 617114 de la Universidad de Chile de
fecha 1 de Junio de 2010, emitida a nombre de don Marcos Enrique
Correa Fuenzalida, por el dominio de bodyfuel por el valor neto total de
$20.170 pesos; ficha técnica de ambos formatos del producto Body
Fuel con su descripcidn, beneficios, detallando sus ingredientes, y por
Ultimo  informacién nutricional del producto Body Fuel formato
“Regular”, y presentacion grdfica de ambos formatos de Body Fuel,
Regular y Extra con fotografias de los productos y descripcién de los
mismos y estrategia de comercializacion.

/.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Laboratorios Lafi Limitada, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“bodyfuel.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Sendala
que Laboratorios Lafi Limitada, junto a su empresa relacionada
Laboratorios Recalcine SA, es una empresa farmacéutica chilena, Cuyo
objetivo principal es contribuir a la salud de la poblacién, mediante la
elaboracion de medicamentos de uso humano. Cuenta con un amplio
equipo de profesionales, orientados a nuevas tecnologias y
requerimientos de la industria farmacéutica. En sus plantas de
manufacturacidon se desarrollan vy  producen diferentes formas
farmaceuticas, mientras que sus profesionales estdn en permanente

bUsqueda de nuevas técnicas para asegurar la calidad de sus
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productos. Ademdas, Laboratorios Lafi posee un Laboratorio de Control
de Calidad. Los productos manufacturados responden a las
especificaciones de las Autoridades Sanitarias Chilenas. Laboratorios
Lafi es uno de los mds importantes y relevantes laboratorios de Chile,
comprometido con el cuerpo médico y salud de los pacientes,
preocupdndose por la calidad de sus productos y representa una
sOlida base de sustentacién para proyectarse como una empresd
vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial; b) Que a
principios de los noventa, Corporacion Farmacéutica Recalcine, matriz
de Laboratorios Lafi Limitada, inici® un proceso de expansion
internacional, estando presente en dieciséis paises de Latinoamérica y
en el ano dos mil seis entré al continente asidtico a través de una
alianza estratégica que firmod con una empresa de Vietnam: c) Que en
el ano dos mil fres, inicié la construccién de la primera planta actual
Complejo Farmacéutico de la compafia, poniéndose en marcha en
Diciembre de dos mil cinco. El afo dos mil seis, comenzd la
construccion de la segunda planta del complejo industrial, que se
encuentra en funcionamiento. A la fecha, a ochenta y cinco afos de
su fundacién, es la empresa lider del mercado farmacéutico de Chile,
desarrollando proyectos en biotecnologia y estudios clinicos; ¢c) Que
desde el veinte de Febrero de dos mil ocho, Laboratorios Lafi es fitular
de la marca comercial Body Fuel ®, inscrita actualmente bajo el
registro numero 821.092, que detalla en su demanda. Adicionalmente,
es titular del nombre de dominio body-fuel.cl;

8.- Desde el punto de vista de los antecedentes de Derecho,
sostiene también la parte de Laboratorios Lafi Limitada que: a) Se
aplica el principio doctrinal que considera que la relacidn entre
nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y que la
resolucion de los conflictos por asignacién de nombres de dominio

debe ser resuelta, entre ofros, en atencién a la ftitularidad de las
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solicitudes y registros marcarios para el sigho pedido como dominio.
Cita las posturas de los profesores Renato Jijena y Pablo Ruiz-Tagle; b)
Que Laboratorios Lafi, es tfitular de la marca “Body Fuel” v del nombre
de dominio “body-fuel.cl” y que por tanto, debe aplicarse la Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio
desarrollada por ICANN, que establece para la resolucidén 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
oforgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene
derechos; c) Que si se asigna el nombre de dominio a favor del primer
solicitante, esta circunstancia causard  confusidn  entre  los
consumidores; d) Cita y expone el articulo 584 de Cédigo Civil, articulo
19 nimero 25 inciso tercero de la Consfitucién Politica de Chile,
sehalando que las mencionadas normas consagran y protegen la
propiedad, respecto a ciertas creaciones intelectuales, como marcas
comerciales, por lo que se debe proteger el dominio de Laboratorios
Lafi respecto al término Body Fuel; e) Que la marca Body Fuel y el
dominio body-fuel.cl, son idénticos a bodyfuel.cl, con lo que si se le
asignara al primer solicitante creard confusién entre los usuarios de
internet. La designacién del nombre de dominio en disputaq, podria
causarle un dano irreparable y existe el potencial de engafar %
defraudar a los consumidores a través de este medio. Ademds ha
senalado que su imagen y trayectoria comercial podrian ser afectadas
de otorgarse el registro solicitado al primer solicitante. Aplica el principio
doctrinal de la "Dilucion”, ya que los consumidores tendrdn dudas
acerca del origen empresarial de los servicios y productos

promocionados en la pagina web bodyfuel.cl, al identificarse con la

marca comercial registrada por Laboratorios Lafi, siendo contrario al
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orden publico econdmico. Menciona que Laboratorios Lafi ha
defendido su marca Body Fuel para dominios de Internet, donde se ha
reconocido su fitularidad. Al respecto cita los considerandos sexto y
séptimos de la Sentencia dictada por el Arbitro Juan Agustin Castelldn
Munita, en relacion al conflicto sobre asignacién del dominio body-
fuel.cl, de fecha veinte y ocho de Octubre de dos mil nueve, en Ia cual
se asigno el dominio a Laboratorios Lafi y que utilizan los mismos canales
de distribucién y comercializacion, resultando perjudicial para su parte;
f) Que es inaplicable el principio doctrinal del “first come, first served”,
sélo debe aplicarse cuando ninguna de las partes haya logrado
acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio, ademds de
ser un principio que ha dejado de ser aplicado por la Jurisprudencia
arbitral, se cita el articulo 14 de la Reglamentacidon para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL; g) Que de
acuerdo al principio del dafio efectivo causado al oponente, se
perturbaria y afectarian los negocios de Laboratorios Lafi Limitada,
ademas de causar confusion en los consumidores; k) Concluye que la
existencia en la Red de una p&gina Web, de nombre idéntico a la
marca comercial Body Fuel, causa un perjuicio irreparable a su parte,
ya que el producto del primer solicitante serd identificada con los
productos de Laboratorios Lafi Limitada. Que en definitiva, se resuelva
el conflicto asignando el nombre de dominio a Laboratorios Laofi
Limitada con expresa condenacidon en costas a la contraria.

9.- A su vez, Laboratorios Lafi Limitada, acompand junto a su
demanda, copia de personeria para actuar en representacién de
Laboratorios Lafi Limitada; copia de informe obtenido de la pdgina de
Internet del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sobre registro de
la marca Body Fuel, registrada a nombre de Laboratorios Lafi Limitada,
bajo el registro nimero 821.092; copia de la pdagiha web de

Laboratorios Lafi limitada, www.recalcine.cl; y copia de la sentencia
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dictada por el juez drbitro Juan Agustin Castellén Munita en relacién o
la asignacion de dominio bosy-fuel.cl;

10.- De las presentaciones de cada parte, con fecha 9 de
Noviembre de 2010 se dio traslado para contestar las pretensiones o
aseveraciones efectuadas por sus respectivas contfrapartes, el que fue
evacuado sblo por la parte de Marcos Enrique Correa. Esencialmente,
la parte del primer solicitante reitera sus argumentos, y agrega otros
que serdn referidos en los puntos siguientes.

11- Lo parte de Marcos Correa Fuenzalida sostuvo en  su
contestacion a la demanda del segundo solicitante lo siguiente: a) Que
Laboratorios Recalcine S.A, es un ente que se estd haciendo parte de
esta oposicion sin necesidad, ya que no es parte del referido conflicto;
b) Que, respecto a la titularidad de la marca Body Fuel adquirida bajo
el registro nUmero 821.092 en INAPI, no fue creada por Laboratorios Lafi
Limitada, sino que fue adquirida mediante transferencia a Pharmafina
Tecnoldgica Farmacéutica Limitada, en el afio dos mil tres. Que
durante ese afo bajo la solicitud nimero 375359 vy registro nUmero
504967 fue caducado, argumentando que Body Fuel estd registrada
por ofra empresa en INAPI desde el afio dos mil tres. Sefiala que a la
fecha no existe un producto tangible elaborado por Laboratorios Lafi
Limitada o pd&gina web donde ubicar el nombre y/o producto
asociado, tampoco existiendo registrado el dominio de Laboratorios
Recalcine S.A.; ¢c) Argumenta que no se estd danando la imagen, ni
tampoco afecta ni econdmica ni comercialmente a Laboratorios Lafi
Limitada ni a su relacionada Recalcine S.A., argumenta que la doctrina
mayoritaria chilena, respaldada por NIC Chile reconoce la existencia
de un derecho de propiedad sobre los derechos personales que
emanan del contrato de prestacion de servicios que el solicitante de un
nombre de domino suscribe con NIC Chile; d) Que ante el presente

conflicto, ha habido buena fe de su parte; e) En contra del argumento




10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

de derecho en relacién a marcas comerciales y nombres de dominio
sostenido por Laboratorios Lafi Limitada, argumenta que el reglamento
marcario en Chile, consagra el principio de especialidad marcaria en
los articulos 31 y 33, reproduciendo ambas normas. Sefiala que, el
privilegio marcario tiene la limitante del principio de Ia especialidad de
la marca; f) En contra la sentencia acompafada por la contraria, de
fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve, sefiala que la conftraria
registré el nombre de dominio body-fuel-cl para crear unag empresa
con el objeto de importar y comercializar productos nutricionales, que
es distinfo a crear un producto; g) Que existen variados casos donde
coexisten marcas y dominios y ninguno de sus propietarios han sufrido
los perjuicios que Laboratorios Lafi Limitada ha expuesto que le
causard; h) Concluye exponiendo sus aprensiones respecto a la
personeria de los abogados AlbagliZaliasnik, al ser presentado en copia
simple.

11.- Fundamentando sus argumentaciones, la parte de don Marcos
Correa Fuenzalida acompand los siguientes documentos: copia de
informe obtenido de la pdgina de Internet del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, sobre la marca Body Fuel, registrada a nombre de
Laboratorios Lafi Limitada nimero 504967 de fecha veinte de febrero
de mil novecientos noventa y ocho en estado caducado; copia de
informe obtenido bajo la mencionada institucion , sobre la marca Body
Fuel, registrada a nombre de Laboratorios Lafi Limitada , bajo el registro
numero 821.092, de fecha veinte de febrero de dos mil ocho en estado
concedida; fres copias de la pdagina Web Google que contfiene
buscadores de “body-fuel”, indicando los tres primeros links, paginas de
libros denominados Body Fuel; copia de la pagina web NIC Chile
senalando el buscador “laboratorioslafi”, indicando que no se encontrd
ningun dominio con el mencionado nombre; copia de la pdgina web

NIC Chile senalando el buscador “body- fuel”, indicando dominio
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registrado por Laboratorios Lafi Limitada con fecha diecinueve de
Enero de cos mil nueve; copia de pagina web indicando “servidor no
encontradc” referente a la bUsqueda de la pdgina web www.body-
fuel.cl; copia de cuatro correos electrénicos, dos de fechas de
ciecinueve, uno de fecha veinte y otro de fecha veinfisiete, todos del
mes de octubre de dos mil diez, enviados por don Marcos Correq
Fuenzalida a don Eugenio Gormaz, Enrique Weisselberger, a fin de
acordar en una reunidn con el objeto de llegar a un acuerdo sin haber
llegado a una reunién; finalmente acomparfié copia de la pdagina web
www.recalcine.cl;

12.- Por resolucién de fecha 3 de Diciembre de 2010, el Tribunal
Arbitral tuvo por evacuado el traslado. Habiendo transcurrido el plazo
para contestar por la parte de Laboratorios Lafi Limitada, se tuvo por no
contestade, y encontrdndose vencidos los plazos de discusién para
hacer vale” sus pretensiones y acompanar medios de prueba, citd
derechamente a las partes a oir sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

13- Que, respecto de la impugnacion y objecién deducida por el
pimer solicitante, respecto de la personeria de los abogados de Albagli
Zaliasnik, se desestimard al constar en autos patrocinio y poder
legalmente conferido a don Rodrigo Albagli Ventura para representar @
Laboratorios Lafi Limitada y delegacién de poder a don Enrique
Weisselberger Brilovich y Juan Carlos Juri Alvarez con fecha 19 de
Octubre de 2010;

14-  Que, de los antecedentes expuestos, fluye para este Arbitro o
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el norbre de dominio “bodyfuel.cl”, basado en argumentos de
hecho y de derecho, toda vez que la parte de Marcos Enrique Correa
Fuenzalida presentd en primer lugar su solicitud; y el segundo

solicitante, “undado esencialmente en detentar registro de marca
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comercial y nombre de dominio que incluyen la denominacion en
disputa;

15-  Que en opinién de este Arbitro ambas partes han dado
argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensidon sobre el
nombre de dominio "bodyfuel.cl”, sea por su uso como nombre o signo
identificatorio, sea porgue sus elementos constifuyen partes de sus
marcas comerciales;

16.- Que no obstante, corresponde a esta Arbitro dilucidar a cudl de
las dos partes debe asigndarsele el término “bodyfuel.cl” como
identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o direccidn
IP-en relacién con los productos y/o servicios que comercializan o
prestan, independientemente de ser o no duefc de la marca
comercial;

17-  Que concordante con lo expuesto, los argumentos esgrimidos
por las partes, demuestran y confirman que estos se fundan en hechos
objetivos, precisos y demostrables, por lo que debe descartarse
cualquier consideraciéon o intencidn de apropiaciéon de un signo ajeno,
y en consecuencia desestimarse una intencién ilegitima o de mala fe,
que atente contra los principios y normas del Reglamento. En efecto,
ambas partes han confirmado y respaldado tener un legitimo derecho
O pretension sobre el nombre de dominio “bodyfuel.cl”, fundado
esenciaimente en un uso previo de idéntica o similares
denominaciones, y en formas de proteccion juridica v fransmision al
publico de signos similares como nombres comerciales, o por su registro
como marca comercial;

18-  Que si bien ambas partes han dado argumentos de distinta
naturaleza para sostener un derecho o pretension sobre el nombre de
dominio “bodyfuel.cl”, resulta determinante para este Arbitro poder
establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre

de dominio en disputa a quien primero lo solicitd, puede afectar
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efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante,
creando confusion entre los usuarios de Internet al hacer uso del
nombre de dominio en disputa;

19.- Que segin lo expuesto en su demanda, la razén o motivo
invocada por el primer solicitante, se funda esencialmente en que la
denominacion “Body Fuel”, constituye el nombre de una bebida
energética respecto de la cual tiene el interés de importar vy
comercializar en Chile, sin que goce de otras formas de proteccion
juridica, o formas de transmisidon y publicidad al publico, tales como
nombre comercial o marca comercial:

20.-  Que por su parte, el segundo solicitante ha acreditado ser titular
de la marca comercial “Body Fuel” vy del nombre de dominio “body-
fuel.cl”, por lo que quedaria confirmado y respaldado un legitimo
derecho o pretension sobre el nombre de dominio en disputa, fundado
en la preexistencia a su favor de distintas formas de proteccion juridica,
o de distintas formas de transmision y publicidad al publico, 1éase
marca comercial, nombre publicitario o similar;

21.- Que lo expuesto en el considerando anterior tiene también
relevancia para este Arbitro, ya gue se confirma que la titularidad del
nombre de dominio “bodyfuel.cl” en el primer solicitante tendrd un
efecto de inducir a error o confusién en el publico que accede a
Internet, que es la materia que se cuestiona y discute, v que
corresponde al dmbito al que se circunscribe esta discusién. Este Ultimo
efecto en opinidn de este Arbitro, se configura desde el momento que
el segundo solicitante ya es titular de la marcas comercial “Body Fuel” y
del nombre de dominio “body-fuel.cl”, lo que confirma vy respalda un
legitimo derecho o pretension sobre el nombre de dominio en disputa,
fundado en la preexistencia a su favor de distintas formas de

proteccion juridica, o de distintas formas de transmision y publicidad al

publico de similares denominaciones, suficientemente vinculantes o
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representativas de esta parte como para provocar una asociacién
directa e inmediata en el publico respecto de un mismo y Unico origen;
22.-  Que de la misma forma, dentro de las bases del orden publico
econémico se consideran aquellos principios y normas tendientes o
impedir que tanta usuarios como consumidores, sean inducidos a error
O engano respecto al origen o procedencia de los servicios y productos
que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando asi
una sana y leal competencia. En el caso en comento, a juicio de este
arbitro la coexistencia de los nombres de dominio “bodyfuel.cl” vy
“body-fuel.cl”, bajo distintos titulares no es posible, por que apuntan a
segmentos, usuarios, consumidores y servicios similares, todo lo cudl
permite que se produzca la mentada confusién:

23.- En efecto, la efectiva y notoria similitud gréfica y fonética entre
los nombres de dominio mencionados, permite presumir objetivamente
que su uso por distintos titulares interferird ostensiblemente entre sus
actividades, causando confusidn en el pUblico usuario de Internet, lo
que afecta su coexistencia pacifica en el mercado:

24.-  Que de esta forma, este sentenciador llega a la conviccién de
que la expresion que constituye el objeto del presente juicio arbitral,
fiene un alcance idéntico respecto del nombre que identifica al
segundo solicitante;

25.-  Que, asu vez, los antecedentes recopilados en autos, permiten
tener por acreditada la actividad desarrollada por el segundo
solicifante, asociada a la expresidon cuya inscripcién constituye el
objeto del presente arbitraje, lo que reafirma la conviccién a la que ha
llegado este sentenciador en el sentido del legitimo y superior interés de
la solicitud del segundo solicitante;

26.- Que si bien este Arbitro ha sostenido reiteradamente en
sentencias anteriores que en materia de registros de dominio, la regla

general del principio de “fist come, first served” es un principio
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orientador, en este caso concreto no corresponde aplicarlo, porque de
acuerdo a lo expuesto habiéndose determinado en el presente caso
que el segundo solicitante ha respaldado sus derechos en forma real y
efectiva, tiene un mejor derecho;

27.- Que también este Arbitro conforme las facultades que le han
sido conferidas en el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la
calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el senfido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base
de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba
acompanada por el segundo solicitante para respaldar sus pretension,
credndose la conviccidn absoluta de que a este Ultimo corresponde el
mejor derecho sobre el nombre de dominio “bodyfuel.cl”:

28.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla
en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcién, ... de un
nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entfiende que el solicitante
... acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse
por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas
de ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva 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 vdlidamente adquiridos por
ferceros”.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “"bodyfuel.cl” a la parte de
Laboratorios Lafi Limitada. Rechazase la solicitud presentada por el
primer solicitante, Marcos Enrique Correa Fuenzalida.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,

no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
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pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Nofifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su noftificacién a las mismas y a NIC Chile pOr correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Cdodigo de

Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorizacién de Ia

misma los testigos que mds abajo se indican.
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