Ref. Conflicto clinicaantares.cl, Sentencia

Partes: CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO LIMITADA
LABORATORIOS RECALCINE S.A.

Santiago, nueve de julio de dos mil doce,
Vistos,

1.- Oficio OF. 15924 de 01 de marzo de 2012, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como arbitro en el conflicto
por asignacién del nombre de dominio clinicaantares.cl, suscitado entre CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO
LIMITADA, RUT: 77.597.060-K, representado por don Manuel Puentes, domiciliado en Cochrane 815, Concepcion,
CONCEPCION y LABORATORIOS RECALCINE S.A., RUT: 91.637.000-8, representado por don Enrique Weisselberger,
domiciliado en Miraflores N2 130 Piso 25, Santiago, Santiago.

2.- Aceptacion del cargo, juramento de rigor y citacion a las partes a audiencia de conciliacidn de fojas 4 y su notificacion
a las partes de fojas 4 vta. y a Nic Chile de fojas 5.

3.- Acta de audiencia de fojas 10, realizada con la comparecencia del segundo solicitante, en que se fijé la pauta de
procedimiento arbitral y su notificacidn al primer solicitante de fojas 11.

4.- Demanda arbitral de fojas 12, en que el segundo solicitante pide se le asigne el dominio en conflicto con expresa
condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos,
sefiala que Laboratorios Recalcine S.A. es una empresa farmacéutica chilena cuyo objetivo principal es contribuir a la
salud de la poblacién, mediante la elaboracion y comercializacién de medicamentos y productos relacionados de uso
humano, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas. Cuenta con un gran equipo de profesionales
altamente capacitados y constantemente orientados a crear productos que se encuentren conforme con las nuevas
tecnologias, avances y requerimientos de la Industria Farmacéutica, en beneficio directo para sus consumidores. Agrega
que para garantizar las especificaciones y andlisis de sus productos segun las normas chilenas y de las farmacopeas
internacionales, posee un Laboratorio de Control de Calidad, el cual ha permanecido en constantes procesos de
modernizacidon de sus equipamientos y tecnologia, que da cumplimiento a los mdas estrictos procedimientos de las
Autoridades Sanitarias Chilenas y aplica tecnologia de punta, con constantes fases de validacion, monitoreo y
documentacion farmacoldgica, absolutamente necesarias para garantizar el apego de los mismos a los requerimientos
propios de esta clase de productos. Agrega que LABORATORIOS RECALCINE S.A., es sin lugar a dudas uno de los mas
importantes y connotados laboratorios de Chile, profundamente comprometido con el cuerpo médico, con la salud de
los pacientes, calidad de sus productos y que representa una sélida base de sustentacidon para proyectarse como una
empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial.

Sostiene que a principios de los afios noventa, inicia un fuerte proceso de expansidn internacional, extendiéndose a
Peru, Colombia, Bolivia y Paraguay, alcanzando 16 naciones de Latinoamérica y en el afio 2006 ingresa al continente
asiatico a través de una alianza estratégica que firmd con una empresa de Vietnam del mismo rubro. En el afio 2003,
inicia el proceso de construccion de su actual Complejo Farmacéutico, el cual se puso en marcha en diciembre del 2005,
erigiéndose como uno de los centros de investigacion farmacoldgica mds innovadores del Cono Sur, que actualmente es
el mds moderno de Latinoamérica. Dentro de este marco de expansién, en el afio 2007, en conjunto con la Universidad
de Concepcion, forma ANTARES®, una firma que partié en agosto del mismo afio con la comercializacion de la
denominada BIOPIEL, un apdsito biotecnoldgico que sirve para regenerar piel dafiada, y cuyos testeos han sido bastante
auspiciosos, precisamente por la inocuidad de efectos adversos asociados, versus su facultad regenerativa de tejidos,
sobre todo en su aplicacion post operatoria en cirugias. A 85 afos de su fundacién, LABORATORIOS RECALCINE S.A. es la
empresa lider del mercado farmacéutico de Chile. Ello, debido a que constantemente esta desarrollando proyectos en
biotecnologia y estudios clinicos, bajo el alero de las principales instituciones formadoras de Chile y el extranjero,
asociadas al campo clinico, bioldgico y quimico-farmacéutico. Una expresion clara de este caracter, reside en su calidad
de unico laboratorio nacional que posee actualmente lineas de investigacion propias, en torno a la elaboracién de
farmacos de nueva generacion.

En cuanto a la titularidad de registros marcarios, sefiala que esta empresa posee intereses reales, efectivos y serios
sobre el nombre de dominio en disputa que incluyen el término ANTARES®, y que se condice con el nombre con que sus
productos se distinguen en el mercado, entre los que menciona: Marca Antares, clase 5, Registro N° 730894 y 730.893,



para todos los productos de la clase 5; y, para establecimientos industriales para la fabricaciéon de productos de la clase
5, los que son solo una muestra de la fuerza intrinseca y distintividad de la marca ANTARES®, y que dan cuenta del
mejor derecho de esa parte sobre el dominio CLINICAANTARES.CL, toda vez que éste, al ser confrontado con la marca
registrada por su mandante, resulta confusamente similar a las mismas, pues no se introduce ningin elemento
diferenciador que sea capaz de otorgar distintividad grafica a la designacion del dominio en disputa. La marca de su
titularidad queda inserta de manera integra dentro del signo pedido y es absolutamente idéntica al elemento distintivo
de la identificacion pretendida para el nombre de dominio disputado, sin que sea necesario realizar un analisis fonético
acabado entre los signos en conflicto para advertir tal identidad.

Entiende que estas similitudes generan un serio riesgo de asociacion por parte del publico consumidor, entre los
productos ofrecidos por su mandante y aquellos que pretende colocar en el mercado u ofrecer el solicitante de autos a
través del dominio en disputa. A ello suma que a través del dominio pretendido se busca publicitar un centro médico,
giro intrinsecamente relacionado con los productos desarrollados por Laboratorios Recalcine S.A., a partir de sus marcas
registradas en clase 5, que corresponden precisamente a productos farmacéuticos. Al respecto sefiala la totalidad de las
empresas farmacéuticas firman convenios con esta clase de centros médicos (dentro de los cuales se incluye los
odontoldgicos), los cuales en los hechos son utilizados como canales de distribucién, comercializacion y publicidad de
sus productos, lo que, en definitiva puede involucrar un serio riesgo de confusién dentro del publico consumidor, tanto
en lo que dice relacion con el origen empresarial de los productos rotulados bajo la marca ANTARES® de su
representado y en cuanto a la calidad y el prestigio que éstos traen envueltos consigo. Menciona que en el fallo recaido
en el conflicto PATHFINDER-CHILE.CL, se ha insistido en que cuando nos enfrentamos a una disputa relativa a nombres
de dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad propios de las marcas, que permiten la
existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Si
a ello suma que no es requisito sine qua non acreditar uso del dominio, la situacion se vuelve mas dlgida y se generan
esta clase de conflictos. Estima que este razonamiento es aplicable al caso sublite por la titularidad marcaria que invoca
respecto de la marca comercial ANTARES®, denominacion idéntica al segmento distintivo del nombre de dominio
solicitado, en donde resulta evidente que la insercion del vocablo “CLINICA” por ser una denominacién de uso comun,
no susceptible de proteccion marcaria, y mas aun, totalmente relacionada al giro de su representado, no puede ser
valorada como un elemento diferenciador suficiente para poder estimar que el primer solicitante pueda tener un mejor
derecho sobre éste. Resume que ANTARES® es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante
en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causard un grave perjuicio.

Agrega que atendido el prestigio e inversiones realizadas por esa parte en conjunto con la Universidad de concepcion
para generar productos farmacéuticos de origen biotecnoldgico, derivados de diversas lineas de investigacion, bajo la
marca ANTARES®, los usuarios de Internet propenderan a creer que el nombre de dominio CLINICAANTARES.CL esta
directamente relacionado con RECALCINE, su titular legitimo, o una extensidon de su estrategia de marketing,
generandose una concepcion errada del origen empresarial de los productos ofrecidos a través del mismo, poniendo en
riesgo el prestigio de esa empresa, el cual 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 obstruccidn al ejercicio de los
derechos legitimamente adquiridos por esa parte y lo que es mas gravoso, en la diluciéon de su marca ANTARES®.
Adicionalmente, considera que la solicitud vulnera los derechos del consumidor, particularmente en lo que dice relacion
con el acceso a informacion fidedigna y veraz, y que se traduce en que al momento de consultar una determinada
pagina Web, encuentren aquellos productos o servicios que busca. Al respecto, entiende que resulta imposible la
coexistencia pacifica entre el dominio CLINICAANTARES.CL con las marcas comerciales que esgrime, sin desviar a los
usuarios que legitimamente quieran obtener informacidn de los productos ANTARES®, sin creer a lo menos, que se trata
de un dominio de titularidad de esa parte, destinado a poner a disposiciéon del publico informacion acerca de los
mismos, o servir de canal de comercializacién de éstos.

En cuanto al Derecho se refiere al desarrollo y penetracién de Internet a nivel mundial y las implicancias que ello ha
tenido en la existencia de diversos conflictos juridicamente relevantes, uno de los cuales dice relacion con los nombres
de dominio, que permiten a su titular identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relacion con
determinados productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio, asi como también respecto de las
prestaciones asociadas a la referida direccién, tales como la distintividad propia otorgada por el disefio de una pagina
web. Entiende que estas cualidades incentivan a los usuarios a registrarlos para dar proteccion a la propiedad
intelectual y marcas ya registradas.

En cuanto a los criterios establecidos para la solucion de estos conflictos, invoca aquel que entiende que existe una
relacion entre una marca comercial y los nombres de dominio por los diversos aspectos y caracteristicas que comparten
y que evidencia que los dominios, ademas de la funcién propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un
rol esencial como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen via Internet,
propendiendo a agilizar, y en definitiva, a facilitar el trafico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar
que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una marca



comercial. Entiende que este criterio ha sido acogido por la jurisprudencia nacional e incluido en las resoluciones de
este tipo de conflictos. Reitera que LABORATORIOS RECALCINE S.A,, es titular de las marcas comerciales ANTARES®,
debidamente registradas y anteriores a la solicitud objeto de esta litis, para identificar diversos productos de la clase 5
(directamente relacionadas al area de los servicios médicos), cuyo signo goza de gran reconocimiento dentro del
mercado nacional y extranjero, que han logrado posicionarse como lideres dentro del rubro, luego de afios de esfuerzo
de parte de sus creadores en la generacidn de elaboraciones farmacéuticas biotecnoldgicas. Entiende que por tanto los
derechos protegidos por el articulo 19 ndmero 25 de nuestra carta fundamental y normas de desarrollo se verian
afectados negativamente.

Cita luego a la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP” de la ICANN, mayor autoridad en esta materia;
y el Informe final de la Organizacién de la Propiedad Intelectual (OMPI), ademas de los articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento para la asignacién de nombres de Dominio NIC Chile. Sostiene que en estos documentos quedo establecido
como aspecto fundamental para la resolucién de estos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros
marcarios del signo en cuestion, considerandolos un fundamento plausible 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”.

Estima que la coexistencia entre ambas denominaciones se torna especialmente algida, si se considera que la marca
registrada por su mandante distingue productos de la clase 5, la cual se encuentra absolutamente relacionada al area de
los servicios médicos y odontoldgicos, sobre todo en lo que dice relacidn con la publicidad, los canales de distribucion y
comercializacion de esta clase de productos y por ende la asignacidn a la contraria conllevaria a la dilucion del caracter
distintivo de la marca de su representado, en el aspecto psicolédgico como el reconocimiento, el recuerdo, las
asociaciones y la fidelidad.

Explica que el reconocimiento determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es
esencial, dado que si el consumidor no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado sera en vano. Por
ejemplo, la dilucidn causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultara la capacidad del
consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustracion al
darse cuenta que el producto que adquirié no era el que estaba buscando. Respecto del recuerdo: Sostiene que se trata
de ser el primero de la lista en una determinada categoria de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se
utiliza por terceros en otras categorias de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la
marca original a la categoria de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia. Las
asociaciones son Atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca sean positivos
o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoria de productos una marca asociada a productos de alta
calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original y la
fidelidad representa la Eleccién de una marca por el consumidor ante alternativas de caracteristicas similares.
Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podra ser fiel a uno de ellos, por lo que la
dilucién también afecta indirectamente a esta variable.

Sostiene que las variables explicadas producen que una marca o imagen comercial como ANTARES® sea distintiva y por
ende, su dilucion puede provocar que estos elementos no sean facilmente identificados, disminuyendo o, lisa y
llanamente, eliminando la capacidad de distincién de este signo y lo que es peor, la preferencia de los consumidores al
momento de consumirlos.

Sefiala luego que de acuerdo al criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legitimo, el mejor derecho
pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. Al respecto, considera
que es precisamente LABORATORIOS RECALCINE S.A., quien ostenta una serie de registros de marcas para las
denominaciones ANTARES®, las cuales se encuentran plenamente vigentes ante el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial desde el afio 2005. Esta denominacién, sumada a innumerables registros adicionales que distinguen diversos
productos de las clases 3 (suplementos dietéticos y alimenticios), 5 (productos farmacéuticos), 29 (productos
alimenticios de origen animal) y 30 (productos alimenticios de origen vegetal) ha generado que esa empresa sea vista
como un referente nacional en torno a la elaboracion de farmacos, suplementos alimenticios y productos relacionados,
reconocidos no sélo dentro del dmbito nacional, sino que también a nivel continental como una consecuencia directa de
los esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer productos innovadores, de bajo costo y acorde con
estandares internacionales de calidad. Entiende que hacer caso omiso del criterio antes descrito, induciria de manera
indefectible a los consumidores y usuarios de internet a error o engafo, toda vez que asociardn cualquier producto
ofrecido a través del dominio CLINICAANTARES.CL a aquellos que identifican precisamente a LABORATORIOS RECALCINE
S.A., cuando en realidad, el origen empresarial de los mismos proviene de un tercero. Todo lo anteriormente descrito,
evidencia la colision frontal existente entre los derechos pretendidos por el solicitante y aquellos efectivamente
protegidos y tutelados por su representado.

Alega luego que en caso de autos es inaplicable el principio del “first come, first served” por cuanto tiene la calidad de
“Ultima Ratio” o alternativa y por ende sélo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor



derecho sobre el nombre de dominio. Alude al respecto lo considerado en la sentencia arbitral recaida en el conflicto
por asignacion del dominio 123TELEFONOS.CL y PORTALMELON.CL, en tanto que consideran que el principio en
comento no tiene aplicacion cuando existen derechos validamente adquiridos con anterioridad al registro del dominio
en disputa, que entiende que es lo que sucede en el caso de autos, en que el segundo solicitante tiene registros
marcarios para la marca ANTARES® en Chile, para proteger una serie de productos de la clase 5, especialmente para
distinguir productos farmacéuticos elaborados a partir de procesos biotecnoldgicos que combinan componentes
naturales, su vinculacién con los productos que ofrece y los servicios relacionados a los que puede ligarse, lo que
configura a su respecto un mejor derecho al que pudiere detentar la contraria.

5.- Que el segundo solicitante rindié prueba documental consistente en: Copia simple del informe obtenido en la pagina
web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N2 730.893, de fecha 10 de
agosto de 2005 para la marca ANTARES®, denominativa, para distinguir establecimientos industriales destinados a la
fabricacién de productos de la clase 5, a nombre de Laboratorios Recalcine S.A., de fojas 21; b) Copia simple del informe
obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N°
730.894 para la marca ANTARES®, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 5, a nombre de
Laboratorios Recalcine S.A., de la misma fecha, de fojas 22; c) Copias simples de varias paginas web: la seccidon
economia y negocios de el Diario El Mercurio de fojas 23, 24, 29 y 30 solomujer.cl, de fojas 25 y 26, ricardoroman.cl, de
fojas 27 y 28, que dan cuenta del proyecto asociado a la denominaciéon “ANTARES” y su linea de productos, de fojas 31,
32, 33; d) Copias simples de diversas secciones de la pagina web www.recalcine.cl, de propiedad de LABORATORIOS
RECALCINE S.A., que da cuenta de la envergadura de productos y servicios ofrecidos por mi mandante, su
posicionamiento tanto a nivel local como global y la historia de crecimiento e investigacidn que lleva aparejada, en
particular, dentro del drea de la nutricidn y el buen vivir de fojas 34 y 35; e) Copia de sentencia dictada, en relacién al
conflicto sobre asignacién del dominio PATHFINDER-CHILE.CL de fojas 36; f) Copia de sentencia dictada, en el conflicto
sobre asignacion del dominio PROMAIN.CL, de fojas 41; g) Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre
asignacion del dominio PORTALMELON.CL, de fojas 51.

6.- Que a fojas 55 se dio traslado a la contraria de las alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante, lo que fue
notificado a las partes a fojas 56.

7.- Que a fojas 57, no habiendo hechos substanciales pertinentes y controvertidos, se abrid el plazo de observaciones a
las pruebas rendidas en autos

8.- Que a fojas 59 se citd a las partes a oir sentencia
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Internet hoy en dia es considerada como una de las herramientas mas eficaces para difundir
informacién relevante, distribuir productos y servicios o para servir de plataforma de interaccidn en los mas variados
ambitos de la actividad social, cultural, econdmica, personal, etc. Los nombres de dominio juegan un rol esencial como
localizadores adecuados a la labor, actividad y/o valores que se busca promover a través de ella. En el caso de autos, se
trata de analizar y resolver cual de las partes en conflicto tiene un mejor derecho al nombre de dominio
clinicaantares.cl.

SEGUNDO: Que mientras el segundo solicitante alega la titularidad marcaria sobre el signo Antares y su participacidn en
el mercado de la salud, el primer solicitante no ha comparecido en autos ni ha activado el dominio. Asimismo, esta
parte no ha allegado antecedentes en pos de su mejor derecho ni ha controvertido las pruebas rendidas de contrario.
Siendo asi, resulta imposible a esta arbitro dilucidar si los usos que esa parte busca dar al dominio son compatibles o no
con los derechos que ha invocado el segundo solicitate.

TERCERO: Que, como consecuencia del funcionamiento técnico de la red, no es factible que dos titulares tengan
dominios idénticos bajo un mismo registro. En los casos que se susciten conflictos al momento de la inscripcién, tanto el
Reglamento de NIC Chile como la doctrina y jurisprudencia nacional y comparada han sentado las bases y principios en
orden a solucionar el conflicto y definir la asignacidn definitiva o consolidacion del nombre de dominio, el primero de
los cuales es el de “first come, first served”, aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo juridico “prior
in tempore prior in iure”, que en esta materia resulta extremo, en el sentido que “el primero que llega es el Unico
servido”. Este principio rige siempre que ambas partes, en igualdad de derechos aspiran a la titularidad de un mismo
nombre de dominio y en consecuencia, cuando aparezcan circunstancias que desequilibren la relacién, habra de
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realizarse un examen tendiente a la ponderacion de los derechos que todos los competidores invoquen y acrediten, a
fin de determinar finalmente cual de ellas detenta un mejor derecho.

CUARTO: Que como argumento central de su mejor derecho, el segundo solicitante invoca que bajo la marca Antares,
desarrolla productos farmacéuticos producto de las investigaciones que en este dmbito realiza con la Universidad de
Concepcion, de lo cual se deduce su interés legitimo al nombre de dominio.

QUINTO: Que de su parte, la primera solicitante hasta la fecha no ha habilitado el dominio “clinicaantares.cl”, al
extremo que al pulsar esta cadena de caracteres en el navegador éste arroja un mensaje de error en el sentido que dice
que “este dominio no se puede encontrar. Por favor revise el nombre e intente de nuevo”. Asimismo, al no haber
comparecido, pese a la gratuidad que a su respecto establece el Reglamento para asignacion de nombres de dominio, al
no haber allegado antecedentes malamente podria sostenerse que ha tenido interés en la resolucién del conflicto a su
favor. Maxime, que no existe ningin antecedente en autos ni es posible deducirlo del uso efectivo del nombre de
dominio.

SEXTO: Que en estas circunstancias no podra darse aplicaciéon al principio first come first served, por cuanto su
aplicacién exige que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos, lo cual no sucede en autos
pues mientras el segundo solicitante ha acreditado derechos sobre la expresion Antares e interés legitimo, el primer
solicitante ni siquiera ha comparecido en autos. En consecuencia, apreciados los antecedentes de acuerdo a las reglas
de los arbitros arbitradores, habra de acogerse la demanda del segundo solicitante, asignandole el nombre de dominio
en disputa.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la primera solicitante haya litigado en autos
temerariamente, lo que justificaria que se le condenara en costas, debiendo en consecuencia rechazarse la solicitud
plateada por el segundo solicitante a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE
RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “clinicaantares.cl” al segundo solicitante LABORATORIOS RECALCINE S.A., ya
individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes de acuerdo a lo establecido en la pauta de procedimiento arbitral y a Nic Chile por correo

electronico. . o
Firmado digitalmente por Lorena

Resolvié: LO re n a Donoso Abarca

Nombre de reconocimiento (DN):
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Donoso SucArbiro

Lorena Donoso Abarca email=lorena.donoso@gmail.com,

Arbit A b c=CL
roitro dlCa Fecha: 2012.07.09 18:28:26 -04'00"
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