Santiago, 17 de mayo de dos mil diez.
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 Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente. el “Procedimiento”, se notificé al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
solicitud de inscripcion del nombre de dominio “escool.cl”, siendo partes en este litigio,
como Primer Solicitante, don JUAN CARLOS SCHMIDT GONZALEZ, domiciliado en Avda.
Colén 3366, depto 608, Las Condes, Santiago; y como Segundo Solicitante, MUNNICH
PHARMA MEDICAL LIMITADA, con domicilio en Malaga N° 232 E, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuaciéon en calle
Huérfanos N° 1189, Piso 79, Santiago Centro, en que se realizaria la audiencia de
conciliacion, lo que se notificéd a las partes y a NIC Chile, seglin consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistio personalmente el
Primer Solicitante, don Juan Carlos Schmidt Gonzalez, y el Segundo Solicitante
representado por don Matias Moreno Poblete. 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 ordené a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 dias habiles.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentd sus pretensiones y
observaciones, solicitando la asignacion definitiva del dominio en conflicto, en virtud de los
siguientes argumentos:

- Carlos Schmidt Gonzalez es socio de Schmidt y Velasquez Limitada, empresa cuyo

giro es la preparacion en inglés para viajes al extranjero. La dedicacion de esta



empresa es especialmente el intercambio cultural estudiantil, actividad que realizan
principalmente con Estados Unidos.

- Que, hoy en dia, la empresa Schmidt y Veldsquez Limitada se encuentra disefiando
el programa dirigido a estudiantes de Educacién Media, etapa escolar que en
Estados Unidos tiene el nombre de High School.

- Que, la idea de utilizar el término “Escool” néce del parecido de dicha expresion
con la palabra en inglés “School”. |

- Que la expresion “es cool” en espafiol se traduce “es bueno” frase que identifica al
grupo de jovenes al que apuntan los intercambios realizados por Schmidt y
Velasquez Limitada.

- Que no existe relacién alguna entre los productos comercializados por el Segundo
Solicitante y los servicios ofrecidos por Schmidt y Velasquez Limitada, razén por la
cual no puede presumirse una similitud engafosa.

- Que los intereses de Schmidt y Velasquez Limitada para usar el nombre de dominio
en conflicto, son legitimos y coherentes con la actividad econémica que realizan y
que consiste en ofrecer servicios de intercambio cultural a estudiantes de
ensefanza media.

- Que, no existe ningln hecho o circunstancia que pueda sugerir mala fe por parte
de Schmidt y Velasquez Limitada en cuanto a la inscripcion o utilizacion del nombre
de dominio.

- Que Schmidt y Velasquez Limitada, efectivamente hace uso del nombre de dominio
en conflicto tal como se demuestra con el contrato adjunto a esta presentacion.

- Que al no haber por parte del Primer Solicitante una inscripcion abusiva o de mala

fe, debe aplicarse en este caso el principio “first come first served”.

El Primer Solicitante acompaiid los siguientes documentos:

1.- Iniciacion de actividades de Global Chile Limitada.
2.- Rectificacion de iniciacion de actividades con cambio de nombre de la sociedad.
3.- Extracto de constitucion de sociedad.

4.- Extracto de cambio de nombre de la sociedad.



5.- Cartola tributaria del contribuyente.

6.- Contrato con proveedor estadounidense para la comercializacion de programas de

intercambio para estudiantes de educacion media.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presenté demanda por la asignacion

del nombre de dominio en conflicto, haciendo presente los siguientes argumentos:

Que Munnich Pharma Medical Limitada, laboratorio perteneciente al grupo Cruz
Verde y que tiene mdas de 20 afos de existencia, se ha caracterizado por su
permanente interés en el desarrollo de productos y medicamentos de alta
demanda.

Que respondiendo a una demanda hecha por el Estado a través del Ministerio de
Salud, Munnich Pharma Medical Limitada comenzd a elaborar y a importar toda
clase de profilacticos.

Que con el fin de preservar los derechos sobre los productos que elabora y
comercializa, Munnich Pharma Medical Limitada ha establecido como politica
proteger todos sus productos con marcas registradas y que es precisamente eso lo
que ocurre con la expresion escool.

Munnich Pharma Medical Limitada es titular de la marca Escool bajo el registro N°©
749969 otorgada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el afio 2006.
Que, desde esa perspectiva, no es posible basarse Unicamente en el principio "first
come, first served” puesto que en este caso ese ejercicio nos llevaria a
conclusiones que no se avienen a los derechos de que goza Munnich Pharma
Medical Limitada.

Munnich Pharma Medical Limitada es un laboratorio dedicado principalmente a la
elaboracién, importacion y comercializacion de productos farmacéuticos y
ortopédicos por lo que, una parte importante de su patrimonio estd compuesto por
bienes intangibles como lo son los derechos de autor, marcas comerciales y
nombres de dominio. En el caso especifico de estos Ultimos, éstos constituyen una
importante herramienta de trabajo puesto que no sélo identifican distintos
proyectos sino que ademas los consumidores los asocian con ella.

Que, la Ley N© 19.039 de Propiedad Industrial consagra al titular de un registro de

marca, el monopolio respecto a los servicios para los cuales la tiene registrada.



El Segundo Solicitante acompaid los siguientes documentos:

1.- Copia del Registro de la marca comercial Escool.

2.- Publicidad desarrollada por Munnich Pharma Medical Limitada.

3.- Evaluacion de packaging elaborado por Adimark GFK.

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas ambas demandas por asignacion de

nombre de dominio, tuvo por acompafados los documentos presentados y dio traslado de

las presentaciones a cada solicitante.

OCTAVO: Que, evacuando el traslado conferido, el Primer Solicitante, en lo medular y

sustancial, argumento lo siguiente:

Que, no obstante el Segundo Solicitante es titular de la marca “escool”, lo es sélo
para los productos de la denominada clase 10 de la clasificacién de Niza, y que
existen otros titulares de la marca Escool que lo son para productos pertenecientes
a diversas clases.

Que el hecho de ser titular de una marca no implica ser titular del nombre de
dominio de dicha marca. |

Que el articulo NO 19 bis de la Ley de Propiedad Industrial establece que “/a marca
confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el trafico
econdmico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos,
servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.
Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrd impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales
marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales
se ha concedido el registro, y a condicion de que el uso hecho por €l tercero pueda
inducir a error o confusion.” La situacion antes descrita no ocurre en los hechos
que han dado origen al presente conflicto.

Que no existe relacion alguna entre los productos comercializados por el Segundo

Solicitante y los servicios ofrecidos por Schmidt y Velasquez Limitada por lo que no



puede alegar el Segundo Solicitante tener mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa.
Que, el hecho descrito en la demanda presentada por el Segundo Solicitante

respecto a que, al buscar en las paginas Web www.google.com y www.yahoo.com

no aparece informacion alguna respecto a los servicios de intercambio estudiantil
ofrecidos por Schmidt y Velasquez Limitada, es un argumento que debe utilizarse
para ambas partes puesto que tampoco aparece informacion alguna respecto de
los profilacticos comercializados por Munnich Pharma Medical Limitada.

Que, Schmidt y Velasquez Limitada no pretende perjudicar ni usufructuar del
negocio del Segundo Solicitante.

Que el ambito comercial en el que esta parte pretende desarrollar su negocio es

legitimo.

NOVENO: Que, evacuando el traslado conferido, el Segundo Solicitante en lo esencial

argumento lo siguiente:

Que el Primer Solicitante no tiene ningln proyecto asociado a la expresion “escool”
sino que su sociedad se denomina Schmidt y Veldsquez Limitada.

Que no consta en el expediente que el Primer Solicitante actde a nombre de
Schmidt y Velasquez Limitada.

El Primer Solicitante no ha demostrado tener mejor derecho sobre el nombre de
dominio “escool.cl”.

Que no hay documentos que respalden que existe algln tipo vinculacion entre
Schmidt y Velasquez Limitada y la expresién “escool”.

Que Munnich Pharma Medical Limitada es titualr de la marca registrada Escool.

Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO,



DECIMO: Que, los documentos acompafiados por las partes que no han sido objetados,
presentados en tiempo y forma, se tendrdn por reconocidos para todos los efectos

probatorios en esta causa.

DECIMO PRIMERO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver
contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacidn 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 andlisis preliminar de
los documentos acompafados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que
ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés

comercial legitimo, pero de distinta consistencia.

DECIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que Juan Carlos Schmidt Gonzalez fue el
Primer Solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su jurisprudencia que
el principio “First come first served” es precisamente un principio, mas no un derecho,
Unicamente orientador en idéntica situacion de relevancia que los intereses que se
pretende satisfacer, por lo que correspondera avocarse al andlisis del fondo de los

mismos.

DECIMO TERCERO: Que, a través de los documentos acompafiados por el Primer
Solicitante, queda suficientemente acreditado que Juan Carlos Schmidt Gonzalez ha
solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual
identificar los servicios que otorga, servicios consistentes en la preparacion en idioma

inglés para viajes al extranjero.

DECIMO CUARTO: Que, la finalidad del nombre :de dominio es, primordialmente, la de
proteger al pUblico y a los consumidores de la confusion sobre la procedencia y calidad de
determinados productos y servicios, ademas de permitirles tener acceso a través de la

Web a informacion relacionada con los productos interrelacionados.

DECIMO QUINTO: Que, en relacion con el Segundo de los Solicitantes, queda acreditado
a través de los argumentos presentados y la documentacion acompafada en autos, que es



titular de la marca “Escool” que individualiza en sus presentaciones. De lo anteriormente
sefialado se desprende que su interés actual en la asignacién del nombre de dominio en
disputa es obtener proteccién de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de
dilucién marcaria y confusion.

DECIMO SEXTO: Que, queda acreditado en las presentaciones hechas por el Segundo
Solicitante, especificamente con los afiches publicitarios disefiados por Adimark, que
efectivamente existe relacién entre el producto comercializado por él y la expresion

“escool”.

DECIMO SEPTIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para
efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio,

pero si considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.
DECIMO_OCTAVO: Que, a juicio de este sentenciador, el Primer Solicitante no ha
demostrado con la documentacion acompanada en autos ningun tipo de vinculacién entre

su sociedad Schmidt y Velasquez Limitada y la expresion “escool”.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de

Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,
RESUELVO:

Asignese el nombre de dominio “escool.cl” al Segundo Solicitante, MUNNICH PHARMA
MEDICAL LIMITADA, con domicilio en Malaga N° 232 E, Las Condes, Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.
Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.



Rol N° 16 — 2010

Resolvi6 don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier
Vergara Diéguez y dofia Catalina Otero Pérez.



