TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
cmaver.cl
Rol N° 085-2013

Santiago, ocho de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha, quince de marzo de dos mil trece, los senores Constructora Maver
(Constructora Maver Limitada), a su vez contacto administrativo, domiciliado en Ruta cinco
Sur kilometro mil cinco, parcela nimero tres, Puerto Varas, Puerto Varas, solicitaron ante
NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio “cmaver”; que con fecha diecinueve de
marzo de dos mil trece, los sefiores Laboratorio Maver S.A., domiciliados en Emilio Vaisse
nimero quinientos setentay cuatro, Santiago, Santiago, siendo su contacto administrativo don
Enrique Dellafiori, domiciliado en Sotero del Rio namero quinientos ocho, oficina
setecientos cuatro, Santiago, Santiago, solicitaron, asu vez, ante NIC Chile lainscripcion del
nombre de dominio “cmaver.cl” , dando lugar a este proceso de acuerdo alo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la “Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciocho mil quinientos veintiocho, de fecha
veintiuno de octubre de dos mil trece, se designo a la suscrita como arbitro para la resolucion
del conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron 10S
senores Laboratorio Maver S.A., por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones, los
senores Laboratorios Maver S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompanando en este mismo
periodo parte de la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo a los senores Constructora Maver Limitada,
estos no hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notifico a las partes de la
resolucion que recibié la causa a prueba, segiin consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba los sefiores Laboratorios Maver S.A. hacen uso
de dicho plazo.
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Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha veinte de diciembre de dos mil trece.
Que existe constancia en autos que los senores Laboratorios Maver S.A., pagaron la totalidad
de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Laboratorios
Maver S.A. argumentan ser continuadores de Laboratorios Maver Ltda., empresa farmacéutica
chilena con alrededor de noventa afos de presencia en el mercado, desde su fundacion en mil
novecientos veintitrés por don Elias Albala Franco, quien formaba parte de las primeras
generaciones de quimicos farmacéuticos graduados de la Universidad de Chile. Senalan que
este laboratorio, comenzoé su expansion con la creacion de un producto analgésico denominado
Obleas Chinas LI-WU-PAT, con registro de marca desde el treinta'y uno de diciembre de mil
novecientos veinticuatro, sendo este el primero de muchos productos exitosos y reconocidos
en el mercado nacional. Refieren que el nhombre Maver fue creado en el ano mil novecientos
veintitrés por el fundador del laboratorio quien, ademas de quimico farmacéutico, se dedicaba
alapoesia, es asi como este nombre tiene un significado: “Mi Amor Verdadero Es Rosa”, en
alusion a su conyuge, donia Rosa Weissmann. Sostienen que Laboratorios Maver ha logrado
posicionarse como un laboratorio lider en su area, siendo Nnimero uno en la produccion y venta
de analgésicos y antigripales. Aseveran que Laboratorios Maver tiene una participacion
relevante en el desarrollo y crecimiento del mercado farmacéutico nacional, tanto en
medicamentos de prescripcion médica, dental y OTC (over the counter), como en productos de
cuidado personal y alimentos, gracias a la permanente introduccion de productos novedosos y
de dta calidad. Refieren que Maver es el segmento distintivo de la razéon social de esta
sociedad y también de su nombre de fantasia, y que es por ello, que el puablico consumidor
identifica como origen empresarial de sus productos a Maver, cobrando asi mayor fuerza
respecto de la linea de productos farmacéuticos de laboratorios Maver puesto que, por
reglamentaciones sanitarias debe, en los envases de estos productos, sefialarse con claridad el
nombre del fabricante, en la especie Maver. Reiteran que, Laboratorios Maver es una
sociedad cuya existencia se remonta hace un siglo, época en la que no solo se ha hecho
conocida en el mercado chileno, sino también en otros paises. Concluyen sefialando que a lo
largo de los aiios Maver ha adquirido gran relevancia como marca comercial, elevandose a la
calidad de notoriay ha sido objeto de una gran proteccion marcaria..

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 877.986, “MAVER”,
denominativa, productos, clase 3; Registro N° 941.110, “MAVER”, denominativa, productos,
clase 5; Registro N° 701.317, “MAVER”, denominativa, productos, clase 16; Registro N°
701.318, “MAVER”, denominativa, productos, clase 29; Registro N° 701.319, “MAVER”,
denominativa, productos, clase 30; Registro N° 795.940, “MAVER”, denominativa, productos,
clase 31; Registro N° 701.320, “MAVER”, denominativa, productos, clase 32; Registro N°
701.321, “MAVER”, denominativa, productos, clase 33; Registro N° 695.846, “MAVER”,
denominativa, establecimiento Industrial, productos, clase 5; Registro N° 695.847, “MAVER”,
denominativa, establecimiento comercial, productos, clase 5; Registro N° 695.848,
“MAVER?”, denominativa, servicios, clases 35, 36, 37, 38, 39 y 43; Registro N° 708.325,
“MAVER”, denominativa, servicios, clase 41; Registro N° 755.105, “MAVER”,
denominativa, productos, clases 5, 8 y 10 y Registro N° 803.517, “MAVER”, mixta,
productos, clase 5. Mencionan su titularidad, sobre el nombre de dominio: “maver.cl”.

Sefialan, ademas, que el principio “First Come, First Served” no es aplicable en autos.

En el Derecho citan las normas contenidas en el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile. Y
la jurisprudencia nacional en la materia, en particular el Fallo del Juez Arbitro don pablo
Ruiz-Tagle Vial, en conflicto sobre nombre de dominio “maverconfecciones.cl”, de fecha uno
de septiembre de dos mil diez
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Como fundamento de su argumentacion acompanan: | mpresion obtenida de la pagina web de
Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado de bisqueda de: Registro N° 877.986,
“MAVER”, denominativa, productos, clase 3, registrada con fecha ocho de febrero de dos mil
diez; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial
resultado de busqueda de: Registro N° 941.110, “MAVER”, denominativa, productos, clase 5,
registrada con fecha dieciocho de octubre de dos mil once; Impresion obtenida de la pagina
web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado de busqueda de: Registro N°
701.317, “MAVER”, denominativa, productos, clase 16, registrada con fecha veintitrés de
agosto de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de
Propiedad Industrial resultado de busqueda de Registro N° 701318, “MAVER”,
denominativa, productos, clase 29, registrada con fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro;
Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado
de busqueda de: Registro N° 701.319, “MAVER”, denominativa, productos, clase 30,
registrada con fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina
web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado de busqueda de: Registro N°
795.940, “MAVER”, denominativa, productos, clase 31, registrada con fecha cuatro de
septiembre de dos mil siete; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de
Propiedad Industrial resultado de buasqueda de: Registro N° 701.320, “MAVER”,
denominativa, productos, clase 32, registrada con fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro;
Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado
de busqueda de: Registro N° 701.321, “MAVER”, denominativa, productos, clase 33,
registrada con fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina
web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado de busqueda de: Registro N°
695.846, “MAVER”, denominativa, Establecimiento Industrial, productos, clase 5, registrada
con fecha veintidos de junio de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina web de
Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado de busqueda de: Registro N° 695.847,
“MAVER?”, denominativa, Establecimiento Comercial, producto,, clase 5, registrada con fecha
veintidéos de junio de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto
Nacional de Propiedad Industrial resultado de busqueda de: Registro N° 695.848, “MAVER”,
denominativa, servicios, clases 35, 36 ,37 ,38 ,39 y 43, registrada con fecha veintidos de junio
de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad
Industrial resultado de bisqueda de: Registro N° 708.325, “MAVER”, denominativa,
servicios, clase 41, registrada con fecha diez de noviembre de dos mil cuatro; Impresion
obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad I ndustrial resultado de basqueda
de: Registro N° 755.105, “MAVER”, denominativa, productos, clases 5, 8, 10, registrada con
fechatreintay uno de marzo de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto
Nacional de Propiedad Industrial resultado de busqueda de: Registro N° 803.517, “MAVER”,
mixta, productos, clase 5, registrada con fecha catorce de diciembre de dos mil siete; Copia
simple de Fallo del Juez Arbitro don pablo Ruiz-Tagle Vial, en conflicto sobre nombre de
dominio “maverconfecciones.cl”, de fecha uno de septiembre de dos mil diez; Copia simple
de Escritura Pablica de Modificacion y Transformacion de Sociedad “Elias Albala Franco,
Laboratorio Maver Limitada”, otorgada ante el Notario Suplente del Titular de la
Cuadragésima Quinta Notaria de Santiago, con fecha veintitrés de diciembre de dos mil nueve
e Impresion obtenida desde el sitio web de NIC Chile www.nic.cl, resultado de basqueda de
dominio: “maver.cl”, registrado con fecha doce de julio de dos mil trece.

Que en el periodo probatorio los sefiores Laboratorios Maver S.A., solicitan tener presente que
con el nombre “MAVER” se conocen todos sus productos, los cuales se encuentran
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permanentemente y en abundancia dentro del mercado farmacéutico, asi como también se
conocen mediante este nombre con todo tipo de publicidad televisiva, radiada y escrita
Expresan que durante sus noventa aiios de vida no solo se han logrado hacer conocidos dentro
del mercado nacional sino que se han expandido, logrando reconocimiento en otros paises
tales como Bolivia, Pert y Uruguay, posicionandose en sus mercados exitosamente.
Finalmente estiman necesario tener presente que el dominio solicitado reproduce la parte
distintiva de su razon social; Que son duefios del dominio “maver.cl”’; Que son duefos de la
marca “MAVER”; Que bajo dicha denominacion es que ejercen una actividad econémica
real y licitay; Que los consumidores en general asocian con ellos la expresion “MAVER”.
Acompanan los siguientes documentos: Impresion de tres paginas en donde aparecen
fotografias de productos, en los cuales se aprecia el signo “MAVER”; Impresion obtenida
desde el sitio web de NIC Chile wwwe.nic.cl: consulta sobre nombre de dominio
“maverdenuncias.cl”, registrado a nombre del titular don Elias Albala Franco Laboratorios
Maver Ltda., con fecha de expiracion diez de mayo de dos mil quince; Impresion obtenida
desde el sitio web de NIC Chile wwwe.nic.cl: consulta sobre nombre de dominio
“lavoratoriosmaver.cl”, registrado a nombre del titular don Elias Albala Franco Laboratorios
Maver Ltda., con fecha de expiracion siete de agosto de dos mil catorce e impresion de cinco
paginas de documento denominado “Resultados de la Biisqueda”, sin constar emisor ni fecha.
Y reiteran, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompanados durante la
sustanciacion del proceso

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los senores Constructora Maver (Constructora Maver
Limitada) tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestion en
estos autos, en forma previa a los sefiores Laboratorios Maver S.A.;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en e Articulo 14, Inciso 1°, de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros,

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo Siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo alo que su prudenciay equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
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otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letrah) de laley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto e mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo™-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, la naturaleza de la
expresion que constituye el dominio en cuestion y el interés de las partes respecto del mismo;
12.-  Que respecto del interés de la primera solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en el proceso que habiendo sido notificado en tiempo y forma, no comparecio en este proceso
y en consecuencia, su interés lo demuestra con la sola presentacion de su solicitud;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes
acompanados, no objetados, que es titular en Chile de la marca “MAVER”, que tiene
numerosos registros de dicha marca en el pais, para distinguir productos de las clases 3, 5,16,
29,31y 32y sarviciosde laclase 41, del Clasificador Internacional de Productosy Servicios
para el Registro de Marcas, cuyo registro mas antiguo data del afio 2000; que tiene asignado
en NIC Chile los dominios “maverdenuncias.cl” y “laboratoriosmaver.cl”; que la marca la usa
en el mercado para distinguir un laboratorio farmacéutico respecto del que realiza publicidad
por lo que es ampliamente conocido como de su procedencia;

14.-  Que respecto de la naturaleza de las expresiones gque constituyen el dominio, la letra
“C”, corresponde a una expresion con significado claro y preciso y, por lo tanto, es evidente
gue no constituye creacion intelectual de ninguna de las partes; el vocablo “MAVER”, en
cambio constituye un conjunto arbitrario de letras unidas y no consta en autos que corresponda
a ninguna palabra con un significado conocido en algun idioma, por lo que dado los
antecedentes del proceso, es dable concluir, que corresponde a una creacion del segundo
solicitante;

15.- Queesefectivo que dadala naturaleza del sistema de nombres del dominio, la practica
ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres del dominio a diferentes personas,
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con la sola diferenciacion de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una
expresion una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;

16.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta practica en ningin caso
autoriza la posibilidad de incluir como parte de un nombre de dominio, un signo que
corresponde a una expresion de fantasia, creada por otro y quien ademas tiene derechos
adquiridos sobre ellay la publicita en el mercado como de su propiedad,;

17.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolucion de
conflictos establecido, por su naturaleza, no solo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se
susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ambito, puesto que
también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su funcion social, cual es,
la de informar claramente a los usuarios de lared la procedencia de los servicios o actividades
gue se prestan con los mismos dominios,

18.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de la
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion;

19.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al
primer solicitante, se afectaria derechos adquiridos del segundo solicitante y ademas se
afectaria la funcion de informacion a los usuarios de la red, dada la inclusion en el dominio de
una expresion de fantasia creada y publicitada por el segundo solicitante como de su

propiedad.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1- Asignese el nombre del dominio ‘“cmaver.cl”, al segundo solicitante sefiores
Laboratorios Maver S.A.

2.- Eliminese la solicitud de dominio a nombre de los sefiores Constructora Maver
(ConstructoraMaver Limitada)

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por los Testigos, doiia Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo



