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Fallo arbitral por dominio “centrogenomica.cl” 

UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO 

v- 

 

LABORATORIOS RECALCINE S.A. 

Juez Arbitro 

Ricardo Sandoval López 

------------------------------------------------------------------------------ 

En Santiago, a  11  de   Mayo  de 2012 

VISTO: 

PRIMER0:  Que por oficio 0F. 15.718, de 12 de Enero de 2012, el cual 

rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como 

Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio  

“centrogenomica.cl”;  

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son 

partes en dicho conflicto: UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES 

BELLO, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 

71.540.100-2, domiciliada en Avenida República 252, Santiago, quien tiene 

la calidad de primer solicitante del nombre de dominio 

“centrogenomica.cl”, el cual pidió a su favor el día 29 de Septiembre de 

2011,  a las 22:17:19 horas GMT y LABORATORIO RECALCINE 

S.A.,  persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada 

por Sociedad de profesionales Albagli  Zaliasnik Ltda., RUT N° 

91.637.000.8, ambos domiciliados, para estos efectos, Miraflores Nº130, 

piso 25, Santiago, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante 
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del mismo nombre de dominio “centrogenomica.cl”, el cual pidió a su 

favor el día 25 de Octubre de 2011,  a las 14:46:52, horas GMT. 

TERCERO:  Que por resolución de fecha 13 de Enero de 2012, la cual rola 

a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo 

fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia 

para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de Enero de 2012, 

a las  12,00 horas. 

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente 

fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los 

comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a 

NIC Chile, en la forma correspondiente. 

QUINTO:  Que el día 30 de Enero de 2012, tuvo lugar el comparendo 

decretado, en rebeldía del  primer solicitante UNIVERSIDAD 

NACIONAL ANDRES BELLO,  y con la asistencia de don MATIAS 

EDWARDS ZAMORA, Habilitado en Derecho, quien comparece por  

LABORATORIO RECALCINE S.A.,   representada por Sociedad de 

profesionales Albagli Zaliasnik Ltda., en virtud de patrocinio y delegación 

de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos 

respectivos. El árbitro procedió a calificar la consignación decretada, 

estimándola bastante y, acto seguido, de común acuerdo, las partes fijaron 

las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia arbitral, 

todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas en los 

autos. 

SEXTO: Que por resolución de fecha 31 de Enero  de 2012, se notificó a 

las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como 

consta en autos.  
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SÉPTIMO:  Que por escrito que la rola foja 20 de autos, la parte del 

segundo solicitante, LABORATORIO RECALCINE S.A.,    

representada por Sociedad de profesionales Albagli Zaliasnik Ltda., 

mediante  escrito presentado por Matías Enrique Edwards Zamora, solicita 

la asignación del nombre de dominio “centrogenomica.cl”, basado en los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben 

textualmente de su propio libelo:  

LABORATORIOS RECALCINE S.A., es una empresa Farmacéutica 

Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la población, 

mediante la elaboración y comercialización de medicamentos de uso 

humano, en su mayoría de carácter genéricos. 

  En efecto, LABORATORIOS RECALCINE S.A. cuenta con 

un gran equipo de profesionales altamente capacitados y constantemente 

orientados a crear productos que se encuentren conforme con las nuevas 

tecnologías, avances y requerimientos de la Industria Farmacéutica, lo cual 

se traduce en beneficio directo para sus consumidores. 

  Para garantizar las especificaciones y análisis de sus productos 

según las normas chilenas y de las farmacopeas internacionales, mi 

representado posee un Laboratorio de Control de Calidad, el cual ha 

permanecido en constantes procesos de modernización de sus 

equipamientos y tecnología.  

  Como respuesta a los exigentes requerimientos de las buenas 

prácticas de fabricación y control de fármacos, estos productos cumplen 

con cada una de las estrictas especificaciones de las Autoridades Sanitarias 

Chilenas; de hecho, los procesos de elaboración de medicamentos, han sido 

diseñados aplicando tecnología de punta, a lo cual deben agregarse las 

constantes fases de validación, monitoreo y documentación farmacológica, 
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absolutamente necesarias para garantizar el apego de los mismos a los 

requerimientos propios de esta clase de productos. 

  Mi mandante, LABORATORIOS RECALCINE S.A., es sin 

lugar a dudas uno de los más importantes y connotados laboratorios de 

Chile, encontrándose profundamente comprometido con el cuerpo médico 

y con la salud de pacientes, preocupándose de la calidad de sus productos y 

representando una sólida base de sustentación para proyectarse como una 

empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial.  

  En este orden de ideas, a principios de los años noventa, 

LABORATORIOS RECALCINE S.A. inicia un fuerte proceso de 

expansión internacional. Los primeros países donde llegó con sus 

productos fueron Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Hoy ya está presente 

en 16 países de Latinoamérica y en el año 2006 la compañía ingresó al 

continente asiático a través de una alianza estratégica que firmó con una 

empresa de Vietnam del mismo rubro. 

  Asimismo, en el año 2003, mi representada inicia el proceso 

de construcción del actual Complejo Farmacéutico de la compañía, el cual 

se puso en marcha en diciembre del 2005, erigiéndose como uno de los 

centros de investigación farmacológica más innovadores del Cono Sur. En 

efecto, La tecnología y los altos estándares de calidad aplicados en los 

mismos, lo convierten actualmente en el más moderno de Latinoamérica.  

  Hoy, a 85 años de su fundación, LABORATORIOS 

RECALCINE S.A. es la empresa líder del mercado farmacéutico de Chile. 

Ello, debido a que constantemente está desarrollando proyectos en 

biotecnología y estudios clínicos, bajo el alero de las principales 

instituciones formadoras de Chile y el extranjero, asociadas al campo 

clínico, biológico y químico-farmacéutico. Una expresión clara de esta 

carácter, reside en su calidad de único laboratorio nacional que posee 
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actualmente líneas de investigación propias, en torno a la elaboración de 

fármacos de nueva generación.  

  Por su parte, Fundación GENOMIKA® es un proyecto que 

nace en la Corporación Farmacéutica Recalcine, con el objeto de ayudar a 

niños de escasos recursos que requieran células madres para el tratamiento 

de patologías graves y el apoyar la investigación científica sobre los usos 

de las células madre de cordón umbilical, campo que se sitúa en la frontera 

del conocimiento médico, y de esta forma retribuirle a Chile y al cuerpo 

médico la relación que han mantenido por más de 85 años. 

  En este contexto nace el denominado “Banco de Vida”, una 

iniciativa conjunta entre la Fundación GENOMIKA®  y el Hospital 

Clínico de la Universidad Católica, que con el apoyo de Innova Chile, 

crearon el Primer Banco Público de Células Madre, que responde a la 

necesidad de poder contar con muestras chilenas, compatibles con 

pacientes locales, lo que evita el costoso procedimiento de importación. 

  Considerando que tanto en Chile como en Latinoamérica  son 

cada vez más los menores que sufren patologías graves -como leucemia y 

otras enfermedades congénitas o adquiridas de la sangre-, y que no cuentan 

con los medios económicos para tratarse con este nuevo tipo de medicina 

ubicado en la frontera del conocimiento, Fundación GENOMIKA®  

pretende ayudar a niños de escasos recursos para que pueden completar su 

tratamiento con células madre. 

  Así mismo, esta entidad busca fomentar en las futuras madres 

de Chile y Latinoamérica la donación de los cordones umbilicales de sus 

hijos, con el fin de que esa nueva vida ayude a salvar otras vidas. La 

iniciativa demuestra el compromiso y la responsabilidad social de la 

Corporación por ayudar a tantos niños que sufren dolorosas patologías y no 

cuentan con los recursos económicos para un adecuado tratamiento. 
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  Con todo, cabe señalar que actualmente las energías están 

enfocadas en aumentar la conciencia sobre el uso de células madre de 

cordón umbilical para el tratamiento de patologías graves -como leucemia 

y otras  - y de este modo, aumentar la donación de cordones a través de la 

generación de alianzas con otras clínicas y centros de salud  y así 

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 intereses reales, 

efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que 

cuenta con una serie de registros marcarios que incluyen el término 

GENOMIKA® , los cuales se condicen con el nombre con que sus 

productos y servicios se distinguen en el mercado, y que 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, vengo en acompañar en 

un otrosí de este escrito, copias simples de los informes emitidos por el 
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Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, para los registros enumerados 

precedentemente, que dan cuenta de las marcas GENOMIKA® y 

similares, para distinguir: 

- Todos los productos de la clase 10; 

- Todos los productos de la clase 9; 

- Todos los productos de la clase 5; 

- Servicios de laboratorios de productos químico-farmacéuticos, 

servicios profesionales en el área médica y químico farmacéutica, 

servicios de diagnósticos médicos con técnicas especializadas, 

investigaciones, análisis y servicios químicos y químico-

farmacéuticos, servicios de preparaciones químico-farmacéuticas 

por prescripción médica, en clase 42; 

-  Servicios profesionales orientados al desarrollo de la investigación 

científica y de tecnologías en el área de la biotecnología y ciencias 

relacionadas, en clase 42. 

  Como puede apreciarse, los registros recién indicados son sólo 

una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la 

marca GENOMIKA® , lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho 

que asiste a mi mandante sobre el dominio CENTROGENOMICA.CL , 

toda vez que éste, al ser confrontado con las marcas registradas por mi 

mandante, resulta confusamente similar a las mismas, en atención a que no 

se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones 

representadas.  

  En efecto, el reemplazo del fonema “K” por la letra “C” dentro 

del segmento “GENOMICA”, perteneciente al dominio objeto de la 

presente litis, no le otorga distintividad gráfica alguna a la designación en 

disputa, toda vez que, al contrastar los elementos GENOMIKA ® y 

CENTROGENOMICA, podemos denotar que la marca registrada por mi 

mandante igualmente queda inserta de forma íntegra dentro del signo 
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pedido, a lo cual debemos añadir que la composición “CENTRO”, como 

reviste la calidad de denominación de uso común, no es apta para otorgar 

distintividad al conjunto que se pretende proteger por parte del primer 

solicitante. 

  En efecto, a partir de un análisis fonético entre los signos en 

conflicto, se advierte la identidad existente entre las composiciones 

“GENOMIKA” y “GENOMICA”, atendido fundamentalmente a que los 

fonemas que la componen son prácticamente los mismos (ello, por la sola 

salvedad de las consonantes situadas en la cuarta sílaba) y sobre todo, 

considerando que en idioma castellano, la pronunciación de la sílaba “KA” 

es exactamente idéntico al segmento “CA”, debido a que las letras “C” y 

“K” se encuentran identificadas bajo el fonema [k], que señala a aquellas 

consonantes oclusivas (el sonido que las produce se genera a partir de un 

bloqueo total del flujo de aire causado por una obstrucción completa que se 

crea cuando un articulador activo hace contacto total con un articulador 

pasivo), sordas (para la producción del sonido no se requiere de la 

vibración de las cuerdas vocales) y dorsales (el sonido se articula por la 

acción del dorso de la lengua).  

  En directa relación con ello, es importante señalar que es un 

fenómeno conocido que los consumidores suelen recordar las marcas 

especialmente por sus segmentos iniciales, precisamente idénticos en estos 

autos. 

 

   Lo anterior no hace sino generar un serio riesgo de 

asociación por parte del público consumidor, entre los servicios 

ofrecidos por mi mandante y los que pretende colocar en el mercado el 

solicitante de autos a través del dominio en disputa, en atención a que 

la totalidad de los vocablos que componen la marca de mi mandante, se 
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encuentran insertos dentro del privilegio industrial solicitado, en una 

secuencia gráfica y fonética idéntica. 

  A mayor abundamiento, debe tenerse en consideración el 

hecho de que la idea envuelta detrás del dominio pretendido, a partir de la 

revisión del dominio CENTROGENOMICA.CL, reside en publicitar un 

centro de regulación del genoma, dedicado a la investigación en materia de 

biología molecular con capacidades de investigación en mecanismos de 

regulación génica, el cual corresponde a un giro que se encuentra 

intrínsecamente relacionado con los servicios desarrollados por la 

fundación GENOMIKA® , a partir de sus marcas registradas en las clases 

5, 9, 10 y sobre todo 42, que corresponden precisamente, a investigaciones 

científicas y médicas en materia de biología molecular, centradas en el uso 

médico de las denominadas células madre. Lo anterior refleja claramente 

que bajo el dominio pretendido se está publicitando un servicio que 

colisiona de manera frontal con aquellos desarrollados por mi mandante a 

través de su marca GENOMIKA ®, lo cual torna insostenible la 

coexistencia pacífica de este dominio en el mercado, sin propender al 

menos, a inducir a error o engaño al público en cuanto al origen de los 

mismos. 

 Respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y las 

marca comercial de la cual es titular mi mandante, sólo cabe manifestar 

que, debido a las enormes inversiones que ha realizado el mismo para 

generar una fundación dedicada a la investigación derivada del uso de 

células madre, ayudando de esta manera a niños que requieren de este tipo 

de células para el tratamiento de patologías graves como la leucemia y 

otras enfermedades congénitas o adquiridas por la sangre, los usuarios de 

Internet propenderán a creer que el nombre de dominio 

CENTROGENOMICA.CL está directamente relacionado con mi 

representado, puesto que, como se indicó anteriormente, su elemento 
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distintivo es fonéticamente idéntico a las marcas registradas por mi 

mandante, válidamente inscritas con anterioridad. Como consecuencia 

lógica de lo anterior, los usuarios que identifican la marca GENOMIKA® 

con su titular legítimo, creerán que se trata de un dominio de mi cliente 

avocado a la promoción de la labor desempeñada por la FUNDACION 

GENOMIKA® , generándose una concepción errada del origen 

empresarial de los servicios ofrecidos a través del dominio en disputa.  

  Todo lo anterior resulta enormemente relevante, por cuanto mi 

mandante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse 

desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del 

nombre de dominio en disputa, lo que decanta de manera indefectible, en la 

obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte 

de mi representada y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca 

GENOMIKA ®. 

  Con todo, es menester indicar también que con esta solicitud 

se están vulnerando derechos del consumidor, particularmente en lo que 

dice relación con el acceso a información fidedigna y veraz, y que se 

traduce al momento de consultar una determinada página Web, en 

encontrar aquellos productos o servicios que se encuentran buscando en 

razón de una determinada dirección. En este sentido, resulta imposible la 

coexistencia pacífica entre el dominio CENTROGENOMICA.CL con las 

marcas comerciales de mi cliente, sin desviar a los usuarios que 

legítimamente quieran obtener información de los servicios prestados a 

través de la fundación GENOMIKA ®, sin creer a lo menos, que se trata de 

un dominio de titularidad de mi mandante, destinado a poner a disposición 

del público información acerca de los mismos.   

 

OCTAVO: Que por resolución de fecha 15 de Marzo de 2012, notificada 

con esa misma fecha, se  proveyó la demanda de asignación de nombre de 
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dominio por la parte del segundo solicitante  LABORATORIO 

RECALCINE S.A.,   se confirió traslado por tres días al primer solicitante, 

teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y 

presente el patrocinio y poder.  

NOVENO: El día 02  de Abril de 2012, se recibió la causa a prueba, 

fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los 

siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en el nombre 

“centrogenomica.cl” y  utilización efectiva que las partes han hecho del 

nombre “centrogenomica”. Esta resolución fue notificada a las partes por 

correo electrónico  en la misma fecha en que se dictó. 

DECIMO:  Que por resolución de fecha 20 de Abril  de 2012, notificada 

con esa misma fecha,  se tuvo  presente el contenido del escrito presentado  

por la segunda parte solicitante a través de Matías Enrique Edwards 

Zamora,  y se puso en conocimiento del primer solicitante.  

DECIMOPRIMERO : Con fecha 27 de Abril de 2012, el tribunal  omitió 

el trámite de observaciones a la prueba rendida y proceso en general, 

porque sólo rindió prueba el segundo solicitante. Esta resolución se notificó 

a las partes por correo electrónico con esa misma fecha.  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, 

LABORATORIO RECALCINE S.A., y por la documentación 

acompañada 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 inscripción en el 

Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión 

“centrogenomica”,  como se detalla en el acápite  séptimo de las parte 

expositiva del presente fallo. 
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 SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si 

los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos 

un mejor derecho al nombre de dominio “centrogenomica.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 excepción 

en la acreditación 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 

valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de 

derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del 

principio “FIRST COME,  FIRST SERVED”. En el caso sub lite sólo la 

parte de LABORATORIO RECALCINE S.A.,  presentó prueba completa 

respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de 

dominio en cuestión. 

CUARTO:  Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para 

este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST 

SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su 

mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no 

ocurrió, toda vez que se mantuvo en rebeldía durante todo el juicio arbitral 

sin aportar antecedente alguno que permitiese sustentar su pretensión 

acerca del nombre de dominio materia de este arbitraje. 

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio 

“centrogenomica.cl” por parte del primer solicitante constituye una 

amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse 

afectada  por la confusión y por la dilución marcaria,  toda vez que  al 

concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función 

de la marca GENOMIKA, que identifica las marcas registradas con la 
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expresión  CENTROGENOMICA, puede entenderse  que el dominio 

“centrogenomica.cl”, forma parte de las de marcas “GENOMIKA” e 

inducir a creer que existe unión entre  el dominio así configurado  y las 

marcas GENOMIKA. 

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de 

dominio “centrogenomica.cl” correspondería al segundo solicitante, no 

perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no 

justificó en los autos tener algún rubro  o actividad que se vincule con el 

dominio aludido. 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, 

sobre procedimiento de  Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, 

 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO:  Que se asigna el nombre de dominio “centrogenomica.cl” al 

segundo solicitante, esto es, LABORATORIO RECALCINE S.A. 

representada por Sociedad de profesionales Albagli Zaliasnik Ltda., 

mediante  escrito presentado por el Habilitado en Derecho Matías Enrique 

Edwards Zamora, RUT Nº 91.637.000-8, persona jurídica dedicada al rubro 

de su denominación, domiciliada para estos efectos en Miraflores Nº130, 

piso 25, Santiago, Santiago. 

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

haber en autos  antecedentes que justifiquen hacerlo. 

Notifíquese por correo certificado a las partes electrónico y a la Secretaría 

de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. 
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Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de 

eventuales recursos. 

 

 

 

Ricardo Sandoval López 

Juez Arbitro 

 

 

 

Julia Valenzuela del Valle                         Marcy Navarro Puentes 

   R.U.T. Nº4.831.827-4                            R.U.T. Nº 7.189.578-5 

            Testigo                                                  Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


