Fallo arbitral por dominio “centrogenomica.cl’
UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO

V-

LABORATORIOS RECALCINE S.A.
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 11 de Mayo de 2012
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 15.718, de 12 de Enero de 2@lzual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificalé su designacion como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcidiel nombre de dominio

“centrogenomica.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, sgne
partes en dicho conflictoUNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES
BELLO, persona juridica dedicada al rubro de su denonmina&®UT N°
71.540.100-2, domiciliada en Avenida Republica Zsghtiago, quien tiene
la calidad de primer solicitante del nombre de duooni
“centrogenomica.cl”, el cual pidi6 a su favor eh 9 de Septiembre de
2011, a las 22:17:19 horas GMTLABORATORIO RECALCINE
S.A., persona juridica dedicada al rubro de su denondinaepresentada
por Sociedad de profesionales Albagli Zaliasnikdalt RUT N°
91.637.000.8, ambos domiciliados, para estos efedtliraflores N°130,
piso 25, Santiago, Santiago, quien tiene la caldiadegundo solicitante



del mismo nombre de dominio “centrogenomica.cl”,cell pidid a su
favor el dia 25 de Octubre de 2011, alas 14:4616tas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 13 de Enero de 2@1@jdl rola

a fjs. 8 en los autos, el suscrito acepté el cargaré desempefarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fjandooas®guido una audiencia
para convenir las reglas de procedimiento pardaeBd de Enero de 2012,

alas 12,00 horas.

CUARTO: Que la resoluciéon y la citacion referidas preceeimente
fueron notificadas por carta certificada a las gmrsegin consta de los
comprobantes de envio por correo certificado glenren los autos y, a

NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 30 de Enero de 2012, tuvo lugar el ewemulo
decretado, en rebeldia del primer solicitantédNIVERSIDAD
NACIONAL ANDRES BELLO, vy con la asistencia de don MATIAS
EDWARDS ZAMORA, Habilitado en Derecho, quien congm® por
LABORATORIO RECALCINE S.A,, representada por Sociedad de
profesionales Albagli Zaliasnik Ltda., en virtud platrocinio y delegacion
de poder que el tribunal tuvo presente y por ac@iangpes los documentos
respectivos. El arbitro procedié a calificar la signacion decretada,
estimandola bastante y, acto seguido, de comurrdgu@s partes fijaron
las normas de procedimiento a las que se cefic@r&roversia arbitral,
todo ello segun consta del acta levantada al efeqtee rola a fojas en los

autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 31 de Enero de 2@lAp#ficd a
las partes el acta de la audiencia y las resolasiadoptadas en ella, como

consta en autos.



SEPTIMO: Que por escrito que la rola foja 20 de autos, daepdel
segundo  solicitante, LABORATORIO RECALCINE S.A,

representada por Sociedad de profesionales AlbZgliasnik Ltda.,
mediante escrito presentado por Matias EnriqueaEadvZamora, solicita
la asignacion del nombre de dominio “centrogenoroitabasado en los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho quérasscriben

textualmente de su propio libelo:

LABORATORIOS RECALCINE S.A., es una empresa Farméca
Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir adalud de la poblacién,
mediante la elaboracion y comercializacion de nadantos de uso

humano, en su mayoria de caracter geneéricos.

En efecto, LABORATORIOS RECALCINE S.A. cuenta con
un gran equipo de profesionales altamente capasitgdconstantemente
orientados a crear productos que se encuentreroomfcon las nuevas
tecnologias, avances y requerimientos de la Indusarmacéutica, lo cual
se traduce en beneficio directo para sus consuasdor

Para garantizar las especificaciones y analesisud productos
segun las normas chilenas y de las farmacopeasnactienales, mi
representado posee un Laboratorio de Control ded&chl el cual ha
permanecido en constantes procesos de modernizadién sus
equipamientos y tecnologia.

Como respuesta a los exigentes requerimientdasdbuenas
practicas de fabricacion y control de farmacospsegtroductos cumplen
con cada una de las estrictas especificacionegsdéutoridades Sanitarias
Chilenas; de hecho, los procesos de elaboracidnedécamentos, han sido
disefiados aplicando tecnologia de punta, a lo debkn agregarse las

constantes fases de validacion, monitoreo y doctangm farmacoldgica,



absolutamente necesarias para garantizar el apedosdmismos a los
requerimientos propios de esta clase de productos.

Mi mandante, LABORATORIOS RECALCINE S.A., es sin
lugar a dudas uno de los mas importantes y conostiboratorios de
Chile, encontrandose profundamente comprometido con epaueédico
y con la salud de pacientes, preocupandose ddidadae sus productos y
representando una soélida base de sustentaciémppay@actarse como una
empresa vigente y eficiente en el mercado latinoaareo y mundial.

En este orden de ideas, a principios de los ate®nta,
LABORATORIOS RECALCINE S.A. inicia un fuerte proaesde
expansion internacional. Los primeros paises dolidgdé con sus
productos fueron Peru, Colombia, Bolivia y Paraglyy ya esta presente
en 16 paises de Latinoamérica y en el afio 200®r#afia ingresé al
continente asiatico a través de una alianza egitatéue firmd con una
empresa de Vietnam del mismo rubro.

Asimismo, en el aflo 2003, mi representada inetiproceso
de construccién del actual Complejo Farmacéutictadmmpafia, el cual
se puso en marcha en diciembre del 2005, erigiéndoso uno de los
centros de investigacion farmacologica mas innoresidel Cono Sur. En
efecto, La tecnologia y los altos estandares déachlaplicados en los
mismos, lo convierten actualmente en el mas modderlcatinoamérica.

Hoy, a 85 afios de su fundacion, LABORATORIOS
RECALCINE S.A. es la empresa lider del mercado éméntico de Chile.
Ello, debido a que constantemente esta desarrollgmyectos en
biotecnologia y estudios clinicos, bajo el alero lds principales
instituciones formadoras de Chile y el extranjemspciadas al campo
clinico, biolégico y quimico-farmacéutico. Una exg@idn clara de esta

caracter, reside en su calidad de uUnico laboratosicional que posee



actualmente lineas de investigacion propias, emotar la elaboracion de
farmacos de nueva generacion.

Por su parte, Fundacid@ENOMIKA® es un proyecto que
nace en la Corporacion Farmacéutica Recalcinegtobjeto de ayudar a
nifios de escasos recursos gue requieran célulagsmnaara el tratamiento
de patologias graves y el apoyar la investigaciéntifica sobre los usos
de las células madre de cordon umbilical, camposgusitia en la frontera
del conocimiento médico, y de esta forma retrieual Chile y al cuerpo
médico la relacion que han mantenido por mas d#i8s.

En este contexto nace el denominad&arico de Vidg una
iniciativa conjunta entre la FundaciGBBENOMIKA® y el Hospital
Clinico de la Universidad Catdlica, que con el apale Innova Chile,
crearon el Primer Banco Publico de Células Madte mesponde a la
necesidad de poder contar con muestras chilenaspatibles con
pacientes locales, lo que evita el costoso prodedimde importacion.

Considerando que tanto en Chile como en Latinoaeéson
cada vez mas los menores que sufren patologiasggrasmo leucemia y
otras enfermedades congénitas o adquiridas dadpesay que no cuentan
con los medios econémicos para tratarse con esteoripo de medicina
ubicado en la frontera del conocimiento, Fundac®ENOMIKA®
pretende ayudar a niflos de escasos recursos pagagden completar su
tratamiento con células madre.

Asi mismo, esta entidad busca fomentar en lasdstmadres
de Chile y Latinoamérica la donacion de los cordommbilicales de sus
hijos, con el fin de que esa nueva vida ayude wasaitras vidas. La
iniciativa demuestra el compromiso y la respongddil social de la
Corporacion por ayudar a tantos nifios que sufréorakas patologias y no

cuentan con los recursos econémicos para un adetwdamiento.



Con todo, cabe sefialar que actualmente las asemgtan
enfocadas en aumentar la conciencia sobre el uscéldéas madre de
cordén umbilical para el tratamiento de patologjes/es -como leucemia
y otras -y de este modo, aumentar la donaciécodiones a través de la
generacion de alianzas con otras clinicas y cend®ssalud y asi

consolidar la presencia del Banco de Vida.

2. TITULARIDAD DE REGISTROS MARCARIOS EN
CHILE A NOMBRE DE LABORATORIOS RECALCINE
S.A

A) Mi representado actualmente posee interese®sreal

efectivos y serios sobre el nombre de dominio spula, toda vez que
cuenta con una serie de registros marcarios guayarc el término
GENOMIKA® , los cuales se condicen con el nombre con que sus
productos y servicios se distinguen en el mercadpie corresponden a

los siguientes:

MARCA CLASES | N° SOL. N° REG.
GENOMIKA 10 704.106 749.500
GENOMIKA 9 704.105 749.494
GENOMIKA 42 592.018 664.273
GENOMIKA 5 592.021 664.274

FOUNDATION GENOMIKA
NICOLAS WEINSTEIN
RUDOY NEW SCIENCE

AND ETHICS

42 687.265 755.017

Con el objeto de acreditar lo anterior, veng@enmpafar en

un otrosi de este escrito, copias simples de lmsnmes emitidos por el



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, pasaregistros enumerados
precedentemente, que dan cuenta de las MaBENOMIKA® vy
similares, para distinguir:

- Todos los productode la clase 10;

- Todos los productode la clase 9;

- Todos los productode la clase 5;

- Servicios de laboratorios de productos quimico-facéuticos,
servicios profesionales en el area médica y quinfécmacéutica,
servicios de diagnésticos médicos con técnicas cedmadas,
investigaciones, andlisis y servicios quimicos Y intgp-
farmacéuticos, servicios de preparaciones quingcoycéuticas
por prescripciébn médiceen clase 42;

- Servicios profesionales orientados al desarrollolaévestigacion
cientifica y de tecnologias en el area de la biotdogia y ciencias
relacionadasen clase 42.

Como puede apreciarse, los registros reciénadde son solo
una muestra de la fuerza intrinseca y distintividae lleva inserta la
marcaGENOMIKA® , lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho
gue asiste a mi mandante sobre el domBENTROGENOMICA.CL ,
toda vez que éste, al ser confrontado con las waegistradas por mi
mandante, resulta confusamente similar a las misemaatencién a que no
se introduce ningun elemento diferenciador de l&nhodhinaciones
representadas.

En efecto, el reemplazo del fonema “K” por ladeiC” dentro
del segmento “GENOMICA”, perteneciente al dominibjeto de la
presente litis, no le otorga distintividad grafadguna a la designacién en
disputa, toda vez que, al contrastar los eleme@&NOMIKA ® y
CENTROGENOMICA, podemos denotar que la marca neglat por mi

mandante igualmente queda inserta de forma intdgrdro del signo



pedido, a lo cual debemos afiadir que la compositi@#NTRO”, como
reviste la calidad de denominacion de uso comuresnapta para otorgar
distintividad al conjunto que se pretende proteger parte del primer
solicitante.

En efecto, a partir de un analisis fonético efldesesignos en
conflicto, se advierte la identidad existente eni@s composiciones
“‘GENOMIKA” y “GENOMICA”, atendido fundamentalmenta que los
fonemas que la componen son practicamente los migeflo, por la sola
salvedad de las consonantes situadas en la clkaia)sy sobre todo,

considerando que en idioma castellano, la pronaniciade la silaba “KA”

es exactamente idéntico al segmento “CA”, debidpe las letras “C”" y

“K” se encuentran identificadas bajo el fonema e sefala a aquellas

consonantesclusivas(el sonido gue las produce se genera a partimde u

blogueo total del flujo de aire causado por undrabsién completa que se

crea cuando un articulador activo hace contac@ tmn un articulador

pasivo), sordas (para la produccion del sonido no se requiere ae |

vibracion de las cuerdas vocalestigrsales(el sonido se articula por la

accién del dorso de la lengua)

En directa relacion con ello, es importante safigle es un
fenbmeno conocido que los consumidores suelen dacdas marcas
especialmente por sus segmentos iniciales, preerganénticos en estos

autos.

Lo anterior no hace sino generar un serio riesqgo de

asociacion por parte del publico consumidor, entrelos servicios

ofrecidos por mi mandante y los que pretende coloc&n el mercado el

solicitante de autos a través del dominio en dispait en atencion a que

la totalidad de los vocablos que componen la marckee mi mandante, se




encuentran insertos dentro del privilegio industrid solicitado, en una

secuencia grafica y fonética idéntica

A mayor abundamiento, debe tenerse en consideraei
hecho de que la idea envuelta detras del domimtepdido, a partir de la
revision del dominio CENTROGENOMICA.CL, reside enbficitar un

centro de requlacién del genoma, dedicado a lstmacion en materia de

biologia molecular con capacidades de investigaeidmmecanismos de

requlacibn génica, el cual corresponde a un gire ge encuentra

intrinsecamente relacionado con los servicios dal&sdos por la

fundacionGENOMIKA® , a partir de sus marcas registradas en las clases

5,9, 10 vy sobre todo 42, que corresponden preeis@na investigaciones

cientificas y médicas en materia de biologia mdégcaentradas en el uso

médico de las denominadas células maticeanterior refleja claramente

gue bajo el dominio pretendido se estd publicitamgho servicio que
colisiona de manera frontal con aquellos desadofigopor mi mandante a
través de su marc&GENOMIKA ®, lo cual torna insostenible la
coexistencia pacifica de este dominio en el mercado propender al
menos, a inducir a error o engafo al publico emtocual origen de los
mismos.

Respecto a las similitudes existentes entre elimlonpedido y las
marca comercial de la cual es titular mi mandaséép cabe manifestar
gue, debido a las enormes inversiones que ha adaliel mismo para
generar una fundacion dedicada a la investigacenvata del uso de
células madre, ayudando de esta manera a nifioequieren de este tipo
de células para el tratamiento de patologias grawem la leucemia y
otras enfermedades congénitas o adquiridas panigrs, los usuarios de
Internet propenderan a creer que el nombre de domin
CENTROGENOMICA.CL esta directamente relacionado coni
representado, puesto que, como se indicéO antemdeneu elemento
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distintivo es fonéticamente idéntico a las marcagistradas por mi
mandante, validamente inscritas con anterioridadmd& consecuencia
l6gica de lo anterior, los usuarios que identifitamarcaGENOMIKA®

con su titular legitimo, creeran gque se trata delaminio de mi cliente
avocado a la promocion de la labor desempefiaddapBlUNDACION
GENOMIKA® , generandose una concepcion errada del origen
empresarial de los servicios ofrecidos a travésldedinio en disputa.

Todo lo anterior resulta enormemente relevargecpanto mi

mandante tiene un prestigio que resguardar, el puede verse

desacreditado por el uso malicioso 0 abusivo que Ha contraria del

nombre de dominio en disputa, lo que decanta deraandefectible, en la

obstruccién al ejercicio de los derechos leqgitimama@dquiridos por parte

de mi representada vy lo que es mas gravoso, eiuladéd de su marca
GENOMIKA ®.

Con todo, es menester indicar también que can ssicitud

se estan vulnerando derechos del consumidor, plamiente en lo que
dice relacion con el acceso a informacion fidedignaeraz, y que se
traduce al momento de consultar una determinadanga@/eb, en

encontrar aquellos productos o servicios que seegian buscando en

razon de una determinada direccion. En este semtdalta imposible la

coexistencia pacifica entre el dominio CENTROGENGMKICL con las

marcas comerciales de mi_clientsin desviar a los usuarios que

legitimamente quieran obtener informacion de lavises prestados a
través de la fundaciGBBENOMIKA ®, sin creer a lo menos, que se trata de
un dominio de titularidad de mi mandante, destinagmner a disposicion

del publico informacion acerca de los mismos.

OCTAVO: Que por resoluciéon de fecha 15 de Marzo de 201i#jcaala

con esa misma fecha, se proveyo la demanda deaaglg de nhombre de
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dominio por la parte del segundo solicitante LABO®RIO
RECALCINE S.A., se confiri6 traslado por tressdé primer solicitante,
teniendo por acompafados los documentos en la faotaitada y

presente el patrocinio y poder.

NOVENO: El dia 02 de Abril de 2012, se recibié la causpraeba,
fijando como hechos substanciales y pertinentestraartidos los
siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en nombre
“centrogenomica.cl” y utilizacion efectiva que lpartes han hecho del
nombre “centrogenomica”. Esta resolucion fue nwdifia a las partes por

correo electronico en la misma fecha en que $é.dic

DECIMO: Que por resolucién de fecha 20 de Abril de 20iRificada
con esa misma fecha, se tuvo presente el contéeleidescrito presentado
por la segunda parte solicitante a través de MdEasque Edwards

Zamora, Yy se puso en conocimiento del primer isatite

DECIMOPRIMERO : Con fecha 27 de Abril de 2012, el tribunal oaiti
el tramite de observaciones a la prueba rendidaogepo en general,
porque sélo rindio prueba el segundo solicitansta Eesolucion se notificd

a las partes por correo electrénico con esa misotaaf
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante,
LABORATORIO RECALCINE S.A, y por la documentacion
acompanada oportunamente a los autos y no objetesiddia ser que se
trata de una empresa que ha capitalizado su taagectomercial
protegiendo sus marcas comerciales mediante suipcsn en el
Departamento de Propiedad Industrial, en las queachaye la expresion
“centrogenomica”, como se detalla en el acapigptimo de las parte

expositiva del presente fallo.
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SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciadowddil si
los derechos marcarios del segundo solicitantestitopen por si mismos
un mejor derecho al nombre de dominio “centrogecarai”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombre®héndb se
aplica por regla general el principio “FIRST COMHERST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dichaiwim tiene su excepcién
en la acreditacion de un mejor derecho por la padaien le corresponde
la probanza en contra del mismo. El valor absotigl este principio se
verifica en aquellas oportunidades en las cualeguma de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estastaesduivalentes en su
valoracién, de modo tal que el Unico modo rompehaliigualdad de
derechos es con la aplicacién no de una regla el objetivo, sino del
principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el casuobslite sélo la
parte dd ABORATORIO RECALCINE S.A., presentd prueba completa
respecto de su mejor derecho, como segundo sotejtadel nombre de
dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultabaneial para
este sentenciador no sélo la invocacion del priadpRST COME FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hebigereditado su
mejor derecho mediante una prueba convincenteuéoen el hecho no
ocurrié, toda vez que se mantuvo en rebeldia deiaalo el juicio arbitral
sin aportar antecedente alguno que permitiese rdastsu pretension
acerca del nombre de dominio materia de este ajhitr

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dowmini
“centrogenomica.cl” por parte del primer solicintonstituye una
amenaza a la marca comercial del segundo soliejitapnte puede verse
afectada por la confusién y por la dilucion mamsartoda vez que al
concebir el primer solicitante nombre de dominiocenflicto en funcion

de la marca GENOMIKA, que identifica las marcasistegdas con la
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expresion CENTROGENOMICA, puede entenderse queloshinio
“centrogenomica.cl”, forma parte de las de marc&ENOMIKA” e
inducir a creer que existe unién entre el domasod configurado Yy las
marcas GENOMIKA.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derechooahlbre de
dominio “centrogenomica.cl” corresponderia al se&gursolicitante, no
perjudica, en absoluto, al primer peticionario,equcomo particular no
justificd en los autos tener algun rubro o actddjue se vincule con el
dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articuloss®yyientes del anexo 1,

sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, d€ iThile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “centrogenaoatical
segundo solicitante, esto es, LABORATORIO RECALCINEA.
representada por Sociedad de profesionales AlbZgliasnik Ltda.,
mediante escrito presentado por el Habilitado ereEho Matias Enrique
Edwards ZamoraRUT N° 91.637.000-8, persona juridica dedicadalaia
de su denominacion, domiciliada para estos efemtobiraflores N°130,

piso 25, Santiago, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitaotenp

haber en autos antecedentes que justifiquen bacerl

Notifiquese por correo certificado a las partestedmico y a la Secretaria

de NIC Chile; firmese la presente resolucion pohrélitro y dos testigos.
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Remitase el expediente a NIC Chile, una vez venatmlazo de

eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez

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



