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MC REDES Y PUBLICIDAD LIMITADA
con MARCELO ELIAS ASSADI CARRAMINANA
y LABORATORIOS LAFI LIMITADA

dixi.cl
Causa Rol N° 77-2013

Santiago, 26 de diciembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su nombramiento como
arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio “dixi.cl”, siendo partes en este litigio, como primer solicitante,
MC REDES Y PUBLICIDAD LIMITADA, como segundo solicitante, MARCELO
ELIAS ASSADI CARRAMINANA, y como tercer solicitante, LABORATORIOS
LAFI LIMITADA.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo vy fijé la fecha para la primera actuacion en
Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se
realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notifico a las partes y a NIC Chile,

segt’m consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida comparecieron el primer
solicitante, representado por don Matias Concha, el segundo solicitante,

debidamente representado por dofia Claudia Rojas Fachin, y el tercer solicitante,
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debidamente representado por Matias Edwards Zamora. No se produjo

conciliacion y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con
las cargas procesales, este tribunal ordendé a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 15 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentd la demanda
arbitral por asignacion de nombre de dominio, la cual consta a fojas 19, alegando

en lo medular lo siguiente:

El segundo solicitante tiene real interés en adquirir el nombre de dominio en
disputa pues estd extremadamente cercano a los derechos marcarios y de
nombres de dominio que resguardan sus dos lineas de negocios: el
procesamiento de materiales plasticos y el arriendo de departamentos amoblados.
Plasticos Dixie Ltda. es una empresa dedicada al reprocesamiento de materias
primas plasticas. Don Marcelo Elias Assadi Carramifiana explota también el rubro
del arriendo por temporadas de departamentos amoblados, en la linea de
negocios “apart-hotel”. Ambos negocios son identificados en el mercado con el
nombre “dixie”.

Cuenta con una serie de registros y solicitudes de marcas comerciales, dentro de
las que se encuentras las que siguen: dixie, plasticos dixie, inmobiliaria dixie y
dixie apart hotel.

También cuenta con las siguientes inscripciones de nombres de dominio en
internet:  dixie.cl, plasticosdixie.cl, dixieapartamentos.cl, inmobiliariadixie.cl,
aparthoteldixie.cl, e ixieaparthotel.cl.

El mejor derecho por el nombre de dominio en disputa corresponde al segundo
solicitante quien acredita el uso de la expresion “dixie”, y es él también quien insto

primero por la inscripcion de ese nombre de domino. Asi, sblo queda aplicar para
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este caso el aforismo juridico “prior in tempore prior in iure” que aplicado al ambito
de los nombres de dominio se denomina “first come, first served”.

Las expresiones “dixie” y “dixi” son extremadamente similares, antecedente que
se acerca al fendmeno de la dilucion marcaria. El interés del segundo solicitante
es evitar la dilucion de sus marcas comerciales y sus nombres de dominio en
internet.

El segundo solicitante utiliza y tiene activos los sitios web correspondientes a los
nombres de dominio: www.dixie.cl, www.plasticosdixie.cl y
www.dixieapartamentos.cl, desde el afio 2005, demostrando que los nombres de
dominio inscritos son efectivamente una herramienta utilizada para expandir la
comercializacion de sus productos y servicios en internet.

Asiste al segundo solicitante el temor de ver al publico consumidor enfrentado a un
error o confusion en la procedencia empresarial de los productos y servicios
ofrecidos, atendida la semejanza entre “dixie” y “dixi”.

El nombre de dominio en disputa es efectivamente engafiosamente similar a la
marca comercial “dixie”, registrada hace varios afios, y al nhombre de dominio
dixie.cl. El riesgo de confusion es evidente.

El segundo solicitante ha obrado de buena fe, pues tiene real interés en la
denominacion y esta trabajando con la informacion que contienen sus sitios web.
Ademas, esta trabajando con sus marcas comerciales y los nombres de dominio
ya referidos.

Plasticos Dixie Ltda. y don Marcelo Elias Assadi Carramifiana utilizan los nombres
de dominio de su propiedad para mostrar al publico los bienes y servicios que
ofrece.

Los servicios que el segundo solicitante presta en el area inmobiliaria y el
procesamiento de materias primas plasticas son ya conocidos en todo Chile.

De asignar el nombre en disputa al primer solicitante generard una serie de

errores y confusiones al publico pues perfectamente podria pensar que “dixi.cl” se
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trata de una variacién de las marcas comerciales y nombres de dominio del
segundo solicitante.

La normativa de ICANN sefala que se consideraran como fundamentos para
iniciar un procedimiento de disputa de dominio 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. De asignar el nombre en disputa al
primer y tercer solicitante generara confusion en el mercado sobre los servicios
gue ofrece el segundo solicitante, los que estan protegidos por las normas de la
Ley de Propiedad Industrial.

La normativa de la OMPI estable que en el procedimiento de revocacién de un
nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio
sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del
dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha
registrado el dominio de mala fe. Se reconoce la relacion existente entre nombres
de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por
tanto, corresponde su aplicacion a la resolucion del conflicto suscitado en estos
autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso dado que el segundo
solicitante es titular de marcas debidamente registradas, que se estructuran en
base al signo “dixie”.

El titular de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y
prestigio.

Tendrd un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun
producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y
servicios. El segundo solicitante promociona sus productos y servicios con la
expresion “dixie” que, a su vez, corresponde a la denominacion misma por la cual
es reconocida. De ahi la importancia de evitar que el publico consumidor incurra
en un error al enfrentarse al nombre de dominio en cuestibn asociandolo al

segundo solicitante.
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Correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad
cuya marca, nombre, y otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar
al mismo. El nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al segundo
solicitante ya que es titular de un grupo de marcas que corresponde a la expresion
“dixie” las que son reconocidas efectivamente en el mercado y a través de
Internet.

Plasticos Dixie Ltda. ha hecho todas las inversiones y alianzas estratégicas
comerciales necesarias para desarrollar las actividades comerciales que le ocupan

bajo el nombre “dixie”.

El segundo solicitante acompafié los siguientes documentos:
. Set de marcas comerciales y nombres de dominio en internet registrados por el

segundo solicitante.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el tercer solicitante present6 la demanda arbitral
por asignacion de nombre de dominio, la cual consta a fojas 79, alegando en lo

medular lo siguiente:

Laboratorios Recalcine S.A., es dudas uno de los mas importantes y connotados
laboratorios de Chile, encontrandose profundamente comprometido con el cuerpo
médico y con la salud de los pacientes, preocupandose de la calidad de sus
productos y representando una soélida base de sustentacion para proyectarse
como una empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial. A
85 afos de su fundacion Laboratorios Recalcine S.A. es la empresa lider del
mercado farmacéutico de Chile.

Titularidad de registros marcarios dixi® en Chile estdn a nombre de Laboratorios
Lafi Limitada, que es una subsidiaria de Laboratorios Recalcine S.A.

El tercer solicitante posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de

dominio en disputa, toda vez que cuenta con registros para la denominacion dixi®,
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desde hace mas de 25 afios y que se condice con el nombre con que sus
productos se distinguen en el mercado.

Los registros indicados son una muestra de la fuerza intrinseca y distintividad que
lleva inserta la marca dixi®, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que
asiste al tercer solicitante sobre el dominio dixi.cl, toda vez que al ser confrontado
con la marca registrada por éste resulta ser idéntico a la misma, en atencion a que
no se introduce ningun elemento diferenciador.

Los hechos anteriormente sefialados no hacen sino generar un serio riesgo de
asociacion por parte del publico consumidor, entre los productos y servicios
ofrecidos por el tercer solicitante y aquellos que pretende colocar en el mercado u
ofrecer el solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez que la
totalidad de los vocablos que componen la marca del tercer solicitante, se
encuentran insertos dentro del privilegio industrial solicitado, en una secuencia
grafica y fonética idéntica, lo cual torna imposible la coexistencia pacifica de estos
elementos. Lo anterior involucra un serio riesgo de confusion dentro del publico
consumidor, tanto en lo que dice relacion con el origen empresarial de los
productos rotulados bajo la denominaciéon dixi® asi como también en cuanto a la
calidad y el prestigio que éstos poseen dentro del mercado.

Dixi® es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por el tercer
solicitante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero
le causara un grave perjuicio.

Debido a las enormes inversiones monetarias y humanas que el tercer solicitante
ha realizado, los usuarios de Internet propenderan a creer que el nombre de
dominio dixi.cl est4 directamente relacionado con éste, puesto que la totalidad de
la denominacién que lo designa es idéntica a la marca registrada desde hace mas
de 25 afos por el tercer solicitante, para distinguir productos de la clase 5.

El tercer solicitante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse
desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga otro solicitante del nombre

de dominio, lo que decanta de manera indefectible en la obstruccién al ejercicio de
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los derechos legitimamente adquiridos por parte del tercer solicitante y lo que es
mas gravoso, en la dilucion de su marca dixi®, que cuenta con amplio
reconocimiento, posicionamiento y vigencia en el mercado.

Con esta solicitud se estan vulnerando derechos del consumidor, particularmente
en lo que dice relacion con el acceso a informacion fidedigna y veraz, y que se
traduce al momento de consultar una determinada pagina Web, en encontrar
aguellos productos o servicios que se encuentran buscando en razén de una
determinada direccion.

Resulta imposible la coexistencia pacifica entre el dominio dixi.cl bajo la titularidad
de un tercero, con las marcas comerciales del tercer solicitante, sin desviar a los
usuarios que legitimamente quieran obtener informacion de los productos
ofrecidos bajo la expresion dixi®, sin creer a lo menos, que se trata de un dominio
de titularidad del tercer solicitante, destinado a poner a disposicion del publico
informacion acerca de los mismos.

Nuestra jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho
comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios
y marcas comerciales. En razon de ello, radica esencialmente que esta clase de
conflictos deba ser resuelta en base al criterio mas arriba descrito. En la especie,
es menester indicar que Laboratorios Recalcine S.A., por si, y a través de su
subsidiaria Laboratorios Lafi Limitada, es titular de las marcas comerciales dixi®,
debidamente registradas y anteriores a la solicitud objeto de esta litis, para
identificar diversos productos de la clase 5, signo que goza de gran
reconocimiento dentro del mercado nacional y extranjero.

El planteamiento indicado, se encuentra reconocido por nutrida normativa y
jurisprudencia, tanto comparada, como nacional, pero en particular a través de:
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP” de la ICANN, mayor
autoridad en esta materia; Informe final de la Organizacién de la Propiedad
Intelectual (OMPI); Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignacion de

nombres de Dominio NIC Chile.
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De asignar el nombre de dominio pretendido a otro solicitante conllevaria
indefectiblemente a la dilucion del caracter distintivo de la marca dixi®.

El mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta
los servicios dentro del mercado. Laboratorios Recalcine S.A. junto con su
empresa relacionada Laboratorios Lafi Limitada, ostentan registros de marcas
para las denominaciones dixi® para distinguir productos de la clase 5, los que se
encuentran plenamente vigentes desde el afio 1988. Esta denominacion, 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 la mencionada empresa sea vista como un referente
nacional en torno a la elaboracion de farmacos, suplementos alimenticios y
productos relacionados, reconocidos no solo dentro del ambito nacional, sino que
también a nivel continental. Lo anterior, es consecuencia directa de los esfuerzos
de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer productos innovadores, de bajo
costo y acorde con estandares internacionales de calidad.

El principio doctrinal del “first come, first served” s6lo debe ser aplicado cuando
ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de
dominio. No resulta aplicable cuando una de las parte ha probado tener un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Considerando la existencia de los registros para la marca dixi® en Chile, para
distinguir productos de la clase 5, su vinculacion con aquellos productos y
servicios relacionados a los que puede ligarse, se concluye que Laboratorios Lafi
Ltda. ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio dixi.cl, por ser idéntico

a los registros de este ultimo.

El tercer solicitante acompafié los siguientes documentos:
. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la

Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N° 752.893 para la marca
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dixi®, denominativo, clase 5, y que renovo a los registros n° 453.788 y n° 304.368
dixi®.

. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N° 453.788 para la marca
dixi®, denominativo, clase 5.

. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N° 304.368 para la marca
dixi®, denominativo, clase 5.

. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N° 842.979 para la marca
dixi®, denominativo, clase 5, y que renovo a los registros n® 521.586 y n° 332.164
dixi®.

. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N° 521.586 para la marca
dixi®, denominativo, clase 5.

. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N° 332.164 para la marca
dixi®, denominativo, clase 5.

. 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, su posicionamiento tanto a nivel local como global
y la historia de crecimiento e investigacion que lleva aparejada, en particular,
dentro del area de la nutricion y el buen vivir.

. Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio
pathfinder-chile.cl

. Copia de sentencia dictada, en relacién al conflicto sobre asignacion del dominio

promain.cl.

10.Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio

nutra-vida.cl.
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SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas de mejor
derecho por asignacién de nombre de dominio del segundo y tercer solicitante, por
acompafados los documentos presentados, y dio traslado de la presentacién a los
solicitantes respectivos.

OCTAVO: Que, se evacuo el traslado dado al primer y tercer solicitante en su

rebeldia, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

NOVENO: Que, el segundo solicitante evacué el traslado conferido, el que consta

a fojas 144, seialando en lo medular lo siguiente:

El primer solicitante no ha acreditado en autos ningun antecedente que demuestre
el real uso de “dixi.cl” o al menos un interés concreto. No tiene ninguna pagina
web ni sitio en internet con esa expresion; no ha acreditado que exista algun lugar
fisico que lleve por nombre “dixi” ni ha presentado algin documento que permita
constatar que tiene un proyecto, al menos, en gestacion con esa expresion.

La iniciativa del primer solicitante, de inscribir el nombre de dominio “dixi.cl”,
conlleva necesaria e invariablemente una infraccién a las normas de Propiedad
Industrial chilenas, ya que inscribié e incorporé a su nombre de dominio parte de

una marca comercial ajena, “dixie”.

DECIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal cit6 a las partes a
oir sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspeccion personal

del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.dixi.cl.
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CONSIDERANDO:

DECIMO PRIMERO: Que, atendido a que los documentos acompafiados por el
segundo y tercer solicitante no han sido objetados, y fueron presentados en
tiempo y forma, se tendran por reconocidos para todos los efectos probatorios en

esta causa.

DECIMO SEGUNDO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver
contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de
entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la
disputa en cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del
analisis de los documentos acompafiados, puede inferirse con suficiencia que el
segundo Y tercer solicitante han actuado de buena fe y motivados por un interés

legitimo.

DECIMO TERCERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es
la de identificar un determinado producto, servicio, organizacion o cualquier tipo de
sistema social en la Web, en forma rapida y precisa, a fin de evitar que las
personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios
cuya informacion se recaba a través de Internet, experimenten confusion sobre la

procedencia, calidad y caracteristicas o condiciones de los mismos.

DECIMO CUARTO: Que, de la informacion puesta a disposicion de este tribunal
en relacion con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los
argumentos planteados y la documentacion acompafada que es titular de la
marca “dixie”. De lo sefalado, y de sus propios dichos se desprende que su
interés en la asignacion del nombre de dominio es obtener proteccion de su signo

distintivo y evitar la confusion de los consumidores y usuarios.

DECIMO QUINTO: Que, a su vez, analizados los antecedentes acompafiados ha

guedado acreditado que el tercer solicitante es titular de la marca “dixi”. De lo
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expuesto por el propio solicitante se desprende que su interés en la asignacion del
nombre de dominio es obtener proteccion de su signo distintivo y evitar la
confusién de los consumidores y usuarios. En consideracion a lo antes indicado se
ha llegado a la conclusiéon de que el nombre de dominio en disputa “dixi.cl” es
idéntico a la marca comercial de la que es titular el tercer solicitante, a saber “dixi”,
sin contar con elemento diferenciador alguno. La referida identidad podria inducir a
confusién al consumidor, lo que traeria como consecuencia la afectacion de los
derechos sobre las marcas comerciales sobre la que el tercer solicitante tiene
titularidad.

DECIMO SEXTO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentacion alguna en
estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su interés

en el nombre de dominio en disputa.

DECIMO SEPTIMO: Que, en atencion a que éste sentenciador es llamado a
resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la
prudencia y la equidad, se ha realizado una inspeccion personal del tribunal en el
buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de
busqueda:

a.- “dixi”: dentro de los primeros diez resultados el primero, y tres mas, hacen
referencia a un farmaco de denominacion dixi, especificamente un anticonceptivo
de Laboratorios Recalcine. Ademas aparecen otros resultados como el significado
de la palabra dixi en wikipedia, foros internacionales, paginas de facebook, una
radio digital y otros. No se encontraron resultados que digan relacion con el primer
0 segundo soliticante.

b.- “mc redes y publicidad limitada”, esto es la razén social del primer solicitante:
aparecen distintos resultados correspondientes a sitios web de directorios de

empresas y hombres de dominio, y otros sitios web de los que no puede inferirse
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mayor informacién ni tener certeza de si la misma dice relacion efectivamente con
el primer solicitante.
Por ultimo, revisado el dominio dixi.cl, se comprob6 que no se pudo encontrar la

pagina en cuestion.

DECIMO OCTAVO: Que, es posible establecer que el primer solicitante no ha
aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en disputa, y de la
busqueda realizada en internet no puede inferirse interés ni derecho alguno.
Respecto del segundo solicitante, segin se ha razonado, detenta un interés
legitimo en cuanto a proteger la expresion que constituye la marca comercial de la
que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto
del presente conflicto. Sin perjuicio de lo anterior, atendida la absoluta identidad de
la marca del tercer solicitante y de los resultados de las busquedas realizadas en
internet, éste arbitro arbitrador inclina su conviccién hacia el mejor derecho del
tercer solicitante, concluyendo que se le debera otorgar la proteccion requerida en

esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones vy visto lo dispuesto en el articulo 636 y siguientes del

Caodigo de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “dixi.cl” al tercer solicitante, LABORATORIOS
LAFI LIMITADA.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniguese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.
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Saieh Mena
. Nombre de reconocimiento (DN):
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cn=Cristidn Saieh Mena,
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Mena

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.
Resolvié Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier

Vergara Diéguez y Maria Angélica Aguilar Larrain.
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