FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
icaps.cl

- ROL 13.269-

Santiago, 25 de marzo de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 13.269 de fecha 03 de diciembre de 2010, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile
-NIC Chile-, notificd al suscrito la designacién como drbitro para resolver el
conflicto planteado por la solicitud de asignaciéon del nombre de dominio
icaps.cl.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de drbitro para el cual habia
sido designado y jurd desempenarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por
correo electronico y por carta certificada, como consta en el expediente
a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa
como primer solicitante CHRISTIAN AUGUSTO RIVERO MORALES, RUT
12.922.674-9, Pasaje 6 nUmero 4463, San Marcos 2.000 Talcahuano y como
segundo solicitfante ALCON INC. , representada por SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA. RUT:
79.713.300-0, Contacto Administrativo: PAULA Benavides, Av. Andrés Bello
2711, of. 1701, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 07 de diciembre de 2010,
se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citdé a las partes a una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el dia viernes 17
de diciembre de 2010, a las 18:20 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo
apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en
caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 17 de diciembre de 2010, se llevd a cabo la
referida audiencia con la presencia de don José Ignacio Judrez, en
representacion del segundo solicitante y del senor Juez Arbitro, en rebeldia
del primero solicitante, no hubo conciliacién, acorddndose las Bases del
Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 20 de diciembre de 2010, este fribunal arbitral
declaré abierto el periodo de planteamientos por el término de 10 dias
hdbiles, venciendo en consecuencia el dia lunes 03 de enero de 2011.
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SEPTIMO: Que, a fojas 28, con fecha 03 de enero del 2.011, doia Maria
Luisa Valdés Steeves, abogado, en representacion del segundo solicitante,
presentd demanda de asignacion de nombre de dominio cuyos
argumentos pueden resumirse en |o siguiente:

a) Que ALCON INC. es una reconocida empresa quimico farmacéutica,
ligada al rubro de la medicina. Con sede en Hunenberg, Suiza, esta
compania se ha especializado en la produccidon y comercializacion de
productos oftalmoldgicos, que gozan de gran fama y prestigio en el
mercado nacional e internacional. ALCON INC. fue creada en el ano 1945
en la localidad de Forth Worth, Texas. La compania se inicid como una
pequena farmacia de dicha ciudad, y debe su nombre a sus fundadores,
los farmacéuticos Robert Alexander y Wiliam Conner. El gran éxito que
tuvo esta pequena farmacia desde sus inicios se debid, en gran medida, a
la innovadora y visionaria decisién de sus fundadores de especializarse en
productos oftalmoldgicos, transformdndose en pioneros en su rubro. De
este modo, basaron su negocio y su campo de investigaciéon en el drea de
los productos destinados al cuidado y bienestar del ojo, realizando
importantes descubrimientos y lanzando al mercado productos vitaminicos
y suplementos de probada calidad. Tras un rdpido crecimiento comercial,
ALCON fue adquirida por Nestlé de Suiza, en el ano 1977. Esta compania se
encontraba en su época de mayor crecimiento y ALCON fue su primera
adquisicion del drea farmacéutica, por lo que la expandieron fuertemente,
otorgdndole mayores recursos para investigacion y fabricacion de
productos oftalmolégicos. Se crearon plantas de investigacion vy
fabricacion en Europa y Sudamérica, incrementando notablemente el
posicionamiento de esta compania a nivel mundial. En las décadas de los
80 y 90, ALCON continud con un rdpido y sostenido crecimiento,
transformdndose en definitiva, en la empresa quimico farmacéutica
oftalmolégica, mas grande e importante del mundo. En la actualidad,
ALCON se encuentra en un proceso de adquisicidon por parte de la
multinacional farmacéutica NOVARTIS, empresa que por estos dias
aumentard a un 100% su participacion en ALCON INC, compania que con
participacion en mds de 40 paises alrededor del mundo, se ha convertido
en la mds famosa y reconocida en su especialidad, desarrollando
constantemente medicamentos innovadores y efectivos para el cuidado
del ojo.

b) Que su mandante se ha especializado en la fabricacidon vy
comercializacién de productos farmacéuticos, destinados a proveer a los
consumidores de soluciones efectivas y de gran calidad en al drea
oftalmoldgica: ALCON INC., cuenta con un amplio portafolio de
productos, que ano a ano se ve fortalecido por el lanzamiento de nuevos
productos. En este contexto, su mandante lanzé al mercado el suplemento
vitaminico ICAPS. Este producto confiene antfioxidantes e ingredientes
conocidos como formula AREDS, la que proviene de un estudio clinico de
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mas de 10 anos y que probd los beneficios de estos potentes antioxidantes
en ciertos pacientes de elevado riesgo de producir enfermedades del ojo.
Es asi como el reconocido producto ICAPS, creado y comercializado por su
mandante, ademds de ser marca registrada de este, se ha posicionado en
el mercado como un exclusivo medicamento que otorga al organismo los
anfioxidantes e ingredientes de Zinc, que solo pueden ser adquiridos
infegramente como suplementos vitaminicos.

c) Que su mandante ha invertido importantes recursos, tanto para
conducir las investigaciones que permitieron la creacidon de este
medicamento, como para posicionar este producto en el mercado como
uno de los mds importantes y reconocidos en su drea. Los consumidores
real y efectivamente asocian el concepto de ICAPS con el reconocido
producto de su mandante, por o que su uso por parte de un tercero
acarreara graves perjuicios a su representado.

d) Que su cliente cuenta con una serie de marcas comerciales, como
parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y
proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Entre ellas se
encuenfran las marcas comerciales que corresponden, o bien se
estructuran en base a la expresion “ICAPS” y que se detallan «
continuaciéon: Registro N° 697.182, “ICAPS”, denominativa, para distinguir:
“Suplementos nutricionales para uso oftdlmico”, en clase 5. Registro N°
723.702, “ICAPS ABSOLUTE", denominativa, para distinguir: "preparaciones y
sustancias farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas para  uso
oftdlmico; suplementos nutricionales, vitaminas, minerales, formulas de
aminodcidos, sustancias dietéticas”, en clase 5. Como se aprecia, su
mandante es titular registros de marca comercial para la expresion
“ICAPS”, signo que, como ya senalamos, distingue uno de los principales y
mds reconocidos productos de su mandante, ALCON INC. La expresion
“ICAPS” corresponde a una marca registrada, promocionada vy utilizada
profusamente por su mandante, por lo que su uso por parte de un tercero
le causard un grave perjuicio.

d)Es importante precisar que la expresion “ICAPS" es reconocida y
asociada a su mandante a través de sus marcas, las cuales se utilizan
profusamente en Internet y en el mercado real. En efecto, segin consta en
los documentos que se acompanan en el otrosi respectivo de esta
presentacion, los productos farmacéuticos de uso oftalmoldgico “ICAPS”,
son reconocidos por los usuarios de Internet (y consumidores en general)
como productos innovadores y de gran calidad y prestigio en el mercado,
que gozan de fama y notoriedad gracias al esfuerzo e inversiones
realizadas por ALCON INC. Los usuarios de Internet enfrentados al dominio
ICAPS.CL" pensardn con toda légica y razdn que éste contiene
informacion relativa a los reconocidos suplementos vitaminicos de uso
oftalmoldégico de sui mandante, lo cual evidentemente no es asi. Para
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reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparaciéon, la cual
grafica claramente la confusion que se producird en los consumidores. La
comparacion es elocuente y no merece mayores comentarios: ICAPS
(marca comercial de su mandante), ICAPS .CL (nombre de dominio en
disputa) ICAPS (nombre del producto de su mandante).

e) Que el articulo 14 del Reglamento dispone expresamente que “Serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
vdlidamente adquiridos por terceros”..

f) Que es importante rescatar lo sefalado en la sentencia recaida en el
arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyd
gue se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a: “...la parte
que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios
preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido
nombre de dominio en disputa.” Cualquier persona enfrentada a este
nombre de dominio deducird que se trata de un sitio Web con informacion
sobre los productos farmacéuticos ICAPS de su mandante o bien que
podria tratarse de una nueva variedad de estos, pero siempre asociado a
ALCON INC. la funcién bdsica de todo nombre de dominio es aquella
consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, funcién que en caso de ser oforgado el dominio en
disputa al primer solicitante de autos no se estaria cumpliendo. En razdén de
lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto
del nombre de dominio ICAPS.CL, ya que de lo contrario se permitird que
un tercero haga uso de una marca comercial, propiedad de su mandante
que estd debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por los
usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaria a una inevitable
confusién del mismo.

g) Que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexion
mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los Ultimos anos a
una serie de conflictos de cardcter juridico. Uno de dichos conflictos, ha
tenido relacion con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan
en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en
una “direccion electrénica™ o bien una “denominacion” por medio de la
cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red,
para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de
comunicaciéon ofrece, tales como pdginas Web, correo electronico,
conversaciones instantdneas, etc. El concepto de nombre de dominio
lleva implicita la idea de poder idenfificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, NIKE, IBM o LIDER,
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De
lo conftrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y
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se fransformaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso valor
comercial.

h) Que aun cuando las marcas comerciales y los hombres de dominio
correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos
comparten un sinnUmero de aspectos, caracteristicas y propdsitos de tal
entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, ademds de la
funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como
identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen
via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o
confusidon con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Ademds, es
posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un
medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores
acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de
que se trate. En este sentido, cabe senalar que en el derecho comparado,
y por cierto en los Ultimos anos también por la uniforme jurisprudencia en
nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y logica relacidon entre los
nombres de dominio y las marcas comerciales. En razén de lo anterior, ha
senalado que la decision de los conflictos por asignaciéon de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atencién a la fitularidad
de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.
Pues bien, su mandante cuenta con registros marcarios que corresponden
a la expresion “ICAPS”, absolutamente idéntica al nombre de dominio en
disputa. Las marcas de su mandante que corresponden en forma exacta a
la expresion “ICAPS” son efectivamente utilizadas y reconocidas en el
mercado, como consta de los documentos que se acompanan en el otrosi
respectivo de esta presentacion. Por lo tanto, y segun lo senalado, resulta
evidente que el nombre de dominio en conflicto “ICAPS.CL" es de gran
interés para su mandante ALCON INC, toda vez que constituye una
expresion del todo idéntica a sus marcas registradas y que sin lugar a
dudas inducird a error a los usuarios y consumidores; quienes vdlidamente
pensardn que se frata de un dominio con contfenido relativo a los
reconocidos productos vitaminicos de uso oftalmoldgico “ICAPS” de mi
mandante. Cabe reiterar que estos productos ya son ofrecidos en el
mercado por su mandante, a fravés de un dominio en Internet y bajo un
signo idéntico al dominio de autos, estos es, ICAPS. el objetivo final de una
marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distincidén, por
medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios
que se fransan en el mercado real.

i) Que Con fecha 1° de enero del ano 2000, enfré6 en vigencia la
denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform  Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y NUmeros Asignados a
Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN").
Dicha politica reconoce como criterio fundamental para la resolucion de
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dichos conflictos, la fitularidad de registros marcarios idénticos o similares
con el dominio en cuestidon, que se considerardn como fundamentos para
iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:a) “El nombre de
dominio oforgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene
derechos.” ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en
esta materia, toda vez que constituye la reunidn de comunidades
parficipantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones
profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

i) Que El Informe Final de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas
Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP
Questions), establecen que en el procedimiento de revocacion de un
nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el
dominio sea idéntico o enganosamente similar a una marca comercial,
que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él,
0 cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

k) Que los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular,
el articulo 22 del referido reglamento, en su primer parrafo, letra a), senala
que:“Art. 22.- Serd causal de revocaciéon de un nombre de dominio el que
su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La
inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se
cumplan las fres condiciones siguientes: Que el hombre de dominio sea
idéntico o enganosamente similar a una marca de producto o de servicio
sobre la que fiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido.” Asimismo, hay que tener presente que en el
caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se
estaria produciendo una dilucidén de las reconocidas marcas para la
expresion “ICAPS”, ademds de inducir claramente a error a los usuarios que
podrian llegar a asociar la marca de mi mandante con una actividad
desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, el dominio en
conflicto es idéntico a una marca y nombre de un producto profusamente
comercializado en el mercado por sui mandante. Por ello, sostenemos que
dada la total identidad entre marca y dominio el usuario de la Web no
desvinculard ICAPS.CL de su mandante. El criterio que reconoce la relacion
existente enfre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho
universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicacidon a la
resolucion del conflicto suscitado en estos autos. Lo antferior es
especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular de
un registfro marcario que corresponde precisamente al signo “ICAPS”.
Incluso mds, en el caso de autos debe considerarse que la expresion
“ICAPS"” corresponde a una marca creada y utilizada por su mandante en
Internet, la cual goza de fama y notoriedad.
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[) Que el fitular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha
conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias,
esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacién en un lugar
determinado, son objeto de una especial proteccidn, la que se amplia mds
alléd de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.
Evidentemente, la aplicacién de este criterio nos obliga a concluir que esta
parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio ICAPS.CL,
debido a que el signo “ICAPS”, identifica un famoso y reputado producto
farmacéutico de uso oftalmolégico de mi mandante, que es ofrecido,
promocionado y ampliamente difundido en el mercado e Internet,
gozando de fama y notoriedad.

m) Que el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo
postula que tendrd un mejor derecho sobre un nombre de dominio
indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente
ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, su mandante tiene
registrado el signo “ICAPS" ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial. Dicha expresidon corresponde al nombre de uno de los productos
gue comercializa su mandante a nivel mundial, constituyéndose como uno
de los productos farmacéuticos mds reputados del mercado. Ello es el
resultado de los esfuerzos y grandes inversiones realizadas por ALCON INC
en orden a posicionar sus productos entre los de mayor calidad vy
eficiencia en su rubro.

n) Que el criterio de la identidad establece que corresponderd asignar el
nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca,
nombre, u ofro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al
mismo. En razon de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser
asignado a su mandante, ya que es titular de una marca que corresponde
en forma exacta al signo “ICAPS” la que efectivamente se ufiliza en el
mercado e Internet. En este sentido, estimamos importante reiterar que el
demandado de autos se limitdé a registrar como nombre de dominio la
expresion que es marca comercial, que distingue productos farmacéuticos
de su mandante en el mercado e Internet, sin agregar ningin elemento
diferenciador, lo que en forma clara inducird a error y confusion a los
usuarios de Internet y pUblico consumidor en general.Este criterio ha sido
recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de
2006 sobre nombre de dominio “vinasdelmaipo.cl”: “El criterio de la
identidad senala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a
quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo...".

n) Que El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N°
425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial
con fecha 30 de septiembre de 1991, en su articulo 6 Bis reconoce la
proteccién que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas,
como lo es precisamente el caso de las marcas de su mandante que
corresponden a la expresion “ICAPS”. Este tipo de marcas deberd
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protegerse de cualquier tipo de imitacién susceptible de crear confusidon
en los consumidores. En efecto, el referido articulo dispone que:'Los paises
de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fdbrica o de comercio que constituya la
reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de
una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso
estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial
de la marca constituya la reproduccién de tal marca notoriamente
conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.”Esto
implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca
“ICAPS” de su mandante, han de protegerse especialmente por los paises
miembros de la Unidn, toda vez que de su explotacion no autorizada
deriva, por un lado, en la dilucién del poder distintivo infrinseco de dichas
marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacion
de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al
titular de la marca famosa y notoria.El articulo 10 bis del Convenio de Paris,
sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:1) Los paises de la
Unidn estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unidn
una proteccion eficaz contra la competencia desleal 1.2) Constituye acto
de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos
honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberdan
prohibirse: 1.cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que seaq, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el
gjercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, 10s
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;3. las
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.

o) Que la expresion “ICAPS" que identifica a los reconocidos productos
farmacéuticos comercializados por su mandante en el mercado, se utiliza
efectivamente en Internet, su mandante real y efectivamente ofrece,
promueve y publicita sus reconocidos productos, a través del sitio Web
www.alcon.com, donde se puede apreciar un uso efectivo y recurrente de
la expresion ICAPS para distinguirse en el mercado nacional e
internacional.

p) que al ingresar la expresion “ICAPS” en el famoso buscador de Internet
www.google.cl, se puede apreciar que ftodos los resultados aluden a
sumandante. Si el buscador mds famoso del mundo asocia la expresion
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sobre la que se estructura el dominio en disputa con su mandante, gpor
qué los usuarios de Internet no debieran hacer lo mismo?

q) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompanados
los siguientes documentos:

1.Fotocopia del poder otorgado por ALCON INC. en favor de Sargent &
Krahn.

2.Fotocopia de la delegacion de poder

3.Fotocopia de su patente de abogado al dia.

4.Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en
el N° 2 de esta presentacion.

S.Impresiones del sitio Web www.alcon.com, sifio oficial de su mandante,
en el cual se puede apreciar el uso recurrente de la expresidon ICAPS para
distinguir uno de sus reconocidos productos, asi como también las
caracteristicas de los mismos y el reconocimiento que poseen en el
mercado.

6.Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve
resena histérica de su mandante y se da cuenta de su destacada
trayectoria en el rubro de la industria quimico farmacéutica.

7. Impresion del famoso buscador de Internet www.google.com, en el cual
se puede apreciar que al ingresar como patrén de busqueda la expresion
ICAPS, todos los primeros resultados aluden a su mandante y su reconocido
producto.

8. Copia del sitio Web www.americanlifestyle.com, en el cual aparece una
resenan con las caracteristicas mdas importantes del producto ICAPS de su
mandante, destacando su uso y aplicaciones, lo que da cuenta de su
reconocimiento en el mercado.

9. Impresion del sitio Web www.icapsvitamins.com, en el cual se puede
apreciar un uso efectivo y recurrente de la expresion ICAPS para
denominar a los reconocidos productos de su mandante, dando cuenta
de la fama y notoriedad que estos poseen tanto en el mercado como en
Internet.

10. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio promain.cl,
de fecha 6 de julio de 2009.

11.Copia de fallo arbifral recaido sobre el nombre de dominio
“vinasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de 2006.

OCTAVO: Que, a fojas 90, con fecha 14 de enero del 2.011, este Tribunal
arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacidon de nombre de
dominio por dona Maria Luisa Valdés Steeves, abogado, en representacion
del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se
tuvieron por acompanados, con citacion.

NOVENO: Que, a fojas 91, con fecha 14 de enero del 2.011, este Tribunal
Arbitral declard abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias
hdbiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 21 de enero de 2011,
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apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derecho en dicha
oportunidad procesal.

DECIMO: Que a fojas 92, con fecha 19 de enero del 2.011, dona Josefina
Mora Arias, hace las siguientes observaciones al tribunal:

a) Que, habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para
presentar sus demandas de mejor derecho donde se hicieran valer los
argumentos, sélo esta parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de
dominio en disputa mediante la presentacion respectiva.

b) Que el criterio “first come, first served” (en el cual se podria haber
fundamentado la defensa de la contraria) no es absoluto e incluso, cada
vez con mads fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a
utilizarlo como un criterio de Ultima ratio, aplicdndolo sélo cuando ninguna
de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de
dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos solamente su
mandante, ha presentado en tiempo y forma, los argumentos que dan
cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio ICAPS.CL. De lo
contrario, no se entenderia lo senalado en artficulo 10 del Reglamento de
Asignacion de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 dias
para que “eventuales interesados fomen conocimiento y, si se estimaren
afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de
dominio”. Lo anterior se ve corroborado por el articulo 14 del mismo cuerpo
reglamentario que establece en su pdrrafo primero que ‘“serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre...” sin distinguir si dicha obligacién corresponde al
primer o segundo solicitante.

c) Que tal como se senala en la sentencia de asignacion de nombre de
dominio “todochile.cl”, una vez que se genera el conflicto de asignaciéon
de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una
situacion de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cudl de las partes
tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
Considerando lo anteriormente senalado en relaciéon al criterio “first come
first served” y la nula argumentacion de la contraria sobre sus supuestos
intereses en relacién con el nombre de dominio en disputa, es posible
concluir que la asignacion del dominio de autos debe recaer en su
mandante quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos y
medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el
nombre de dominio ICAPS.CL.

d) Que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho que su
mandante tiene sobre el nombre de dominio ICAPS.CL y su vinculo con el
mismo , su parte presentd en tiempo y forma su demanda y da cuenta de
los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa
debe asignarse a su representado.
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e) Que su mandante es titular de registros marcarios para la expresion
“ICAPS” en Chile, expresion con la cual distingue sus productos, los que son
ampliamente difundidos y reconocidos en todo Chile y el mundo.

f) Que su mandante y sus reconocidos productos farmacéuticos se
identifican en Internet y en el mercado real a través de la expresidon
“ICAPS", siendo reconocido por esta expresion por los usuarios de Internet y
el publico consumidor en general.

g) Que su mandante tiene un interés real, concreto y legitimo respecto de
este nombre de dominio pues los usuarios de Internet, al acceder o al
ingresar errbneamente a este, racional, légica y naturalmente concluirdn
que es de propiedad de su representada y que en él se publicita o informa
a los usuarios acerca de los productos ofrecidos en el mercado por su
mandante bajo el signo ICAPS.

h) Que el signo Icaps es del todo IDENTICO a la marca comercial de su
mandante y al signo que identifica a sus reconocidos productos
oftalmolégicos en el mercado. Este hecho no sélo implica que existe una
infraccién a privilegios industriales de su mandante si no que ademds
actualmente se podria estar induciendo a error y confusion en los usuarios
de la red y consumidores.

i) El resto de las consideraciones son los mismos argumentos ya expuestos.
DECIMO PRIMERO: Que a fojas 96, con fecha 02 de marzo del 2.011 el
Tribunal tuvo presente lo expuesto por dona Josefina Mora, en
representacion del segundo solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 97, con fecha 17 de marzo del 2.011, este
Tribunal Arbitral resolvid citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el arficulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL
Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos
estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico
nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin
perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos
de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo
solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del
nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentacidon que rige el proceso ha sido
oportunamente aceptada y/o noftificada a las partes de esta causa,
correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales
establecidas en su propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el
ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto
procesal “que impide que se produzca la situacidn conocida como la
absolucidon de la instancia o non likuet, que existia en el derecho romano, y

109



en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba
obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez
deberd dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevd la carga
de la prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL
PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile. 2001.

TERCERO Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se
considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos
preclusivos en confra de quien no ejerce oportunamente sus derechos,
como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una
sanciéon procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones
de nuestro ordenamiento procesal tales como; el articulo 201 del Cédigo
de Procedimiento Civil que declara la desercidon del apelante que no
comparece dentro de plazo; el articulo 435 del mismo Cdédigo, que tiene
por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada
por el acreedor que no tiene titulo ejecutivo, no comparece; vy, por Ultimo,
los articulos 693 y 695 del cuerpo normativo senalado, relativos a Juicio de
Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de
plazo, puede ser formulada por la ofra parte interesada, la que, si no es
objetada dentro del término, se tendrd por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este
Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho,
aspecto en que puede atribuirsele responsabilidad, ya que dada la
naturaleza misma del procedimiento arbitral ante drbitros arbitradores, no
requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela
del juicio y, ademds, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile
la defensa de su posicion juridica no importaba a la referida primera
solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio
procesal, puede tenerse en cuenta por interpretacion analdgica, lo
dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28
de abril de 2004, por el que se establecen normas de politica de interés
general relativas a la aplicacién y a las funciones del dominio de primer
nivel «.eun, asi como los principios en materia de registro, Reglamento que
en su articulo 22 N° 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de
cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solucién de
controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las
audiencias del grupo de expertos podrdn considerarse motivos suficientes
para aceptar las reclamaciones de la parte confraria”.

SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbifral
existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el
nombre de dominio en cuestidn, y rendir la prueba que respalde sus
dichos, esto es, el periodo de planteamientos y el de respuestas, ambos
términos comunes para los dos solicitantes de esta causa, siendo de
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exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo
y forma.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos
debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los
antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con
invocar o alegar los hechos fundantes de la pretension y de la defensa,
sino que es necesario probar tales hechos, por o que la prueba constituye
una parte fundamental en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional.
OCTAVO: Que, el principio de adquisicidon procesal, indica que el proceso
estd formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente
para solucionar el conflicto juridico. Estos actos, por mucho que emanen
de una de las partes, al incorporarse al proceso adguieren autonomia en
el sentido que no sdélo surtirdn efectos en el sentido que la parte que 1os
promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en
otras palabras ello significa que los actos procesales no sélo se conciben
en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte,
sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.

NOVENO: Que en el mismo senfido el principio dispositivo, indica que el
inicio del proceso, el dmbito de la controversia y, en general su avance e
impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda enfregado por
entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se
encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si
ella no comparece ante fribunal competente deduciendo la accion, no se
iniciard proceso alguno; por otra lado, serdn sélo las partes las que podrdn
senalar expresamente la materia que desean que resuelva el fribunal,
siendo ademds ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el
proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para
dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si
permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los
derechos de las partes.

DECIMO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha
rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor
derecho en el dominio en cuestion, asi, ha acreditado ser una empresa de
larga trayectoria nacional e internacional y de gran prestigio en el drea
farmacéutica en nuestro pais, lo que es un hecho publico y notorio y
ademds, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y
similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, como se ha
acreditado en autos.

DECIMO PRIMERO: Que, la proteccidn referida en el sistema de propiedad
intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del
derecho marcario, tiene su sustento en que la legislacion de esta rama del
derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tréfico comercial
por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro
lado, la certeza juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el
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mercado. Asi, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo
y excluyente de un signo o marca en el dmbito econdmico conlleva
consecuencias de cardcter positivo, esto es, que el titular estd facultado
para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa
persona, natural o juridica, de prohibir que terceros utilicen o saquen
provecho de su creacion intelectual, cuestion esta Ultima que aparece de
especial relevancia en este proceso. Por ofro lado, no escapa a este
Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el
primer solicitante es una persona natural cuyo giro o actividad comercial
no ha sido indicado.

DECIMO SEGUNDO: El segundo solicitante ha acreditado una conducta
comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea
proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonia con
nuestra Carta Fundamental y Legislacién Marcaria, solicitando el dominio
de una marca comercial que le pertenece.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha
senalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los drbitros
arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8° -REVISTA DE
DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO AGQOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya,
Monica: "...el drbitro arbitrador estd llamado a fallar conforme a la
prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en confra de ley expresa, la
errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para
acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez
arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea
inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria,
ininteligible, o imposible de cumplir'. Han sido las mdaximas de la prudencia
y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del
derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los
elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo senalado en la parte considerativa, de conformidad a lo
establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje
del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 vy siguientes del Cdodigo
Orgdnico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el
principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio icaps.cl al
SEGUNDO solicitante ALCON INC. , representada por SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA. RUT:
79.713.300-0.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo
solicitante, antes de la Audiencia de Conciliacidn y Fijacidon de las Bases
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del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta
de honorarios profesionales.

Comuniquese a  NIC-Chile por correo  electronico  firmado
electronicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su
archivo.

Resolvid don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Resolucion de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula
12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de
identidad 12.108.502-K.
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