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MAT: Asignacion de nombre de dominio “inversionesk2.cl”

Santiago, dos de diciembre de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° 13798 de fecha 22 de Marzo, el Departamento
de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC
Chile), notificd al suscrito la designacion como Arbitro para resolver el
conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“inversionesk2.cl”; entre Laboratorios Recalcine S.A. y Naim Roberto
Jadue Ganem;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme @
un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL”, en adelante el "Reglamento”, y cuyo anexo |1
contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo
encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 30
de Marzo de 2011, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador,
jurd desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 14 de
Abril de 2011 a las 17:30 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se notificd a las partes por carta certificada, y via correo
electronico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a
cabo el dia 30 de Agosto con la asistencia de don Enrique
Weisselberger por la parte de Laboratorios Recalcine S.A. y de dona
Catalina Aldunate por la parte de Naim Roberto Jadue Ganem;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, ambas partes
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hicieron valer dentro del plazo ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“inversionesk2.cl”, para lo cual sostuvieron lo siguiente;

6.- Laboratorios Recalcine S.A.: a) Que es una importante vy
relevante empresa farmacéutica chilena que se encuentra
profundamente comprometida con el cuerpo médico y con la salud
de pacientes, preocupdndose de la calidad de sus productos y
representando una solida base de sustentacion para proyectarse
como una empresa vigente y eficiente en el mercado
latinoamericano y mundial; b) Que “K2 HEALTH AND WELLNESS” es
una division de Laboratorios Recalcine que busca producir cambios
de hdbitos que favorezcan la vida sana de la poblacion. Su
portafolio actual de productos considera las categorias Health Care,
Demo care y Oral Care. En consecuencia, en Chile, la marca "*K2
HEALTH AND WELLNESS"”, es conocida y reconocida por el publico
consumidor desde hace varios anos; c) Senala que su mandante es
titular de varis marcas en Chile compuestas o integradas con el signo
central “K2", para lo cual cita todos sus registros, y que la familia de
marcas que contienen la denominacion K2 de su mandante, son
casi idénticas a “inversionesk2.cl”, puesto que no se trata mads de
una composicion de un rubro genérico “inversiones” con el simbolo
central de una familia de marcas de su mandante “k2"”, con lo que
su debida asignacion a favor de su cliente no debiese causar
perjuicios a terceros ni confusion para los cibernautas; d) Que existe
un prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo
que la designacion del nombre de dominio en disputa podria causar
un dano irreparable a su representada, pero lo que es mas grave,
existe el potencial de enganar y defraudar a los consumidores,
comerciantes y publico en general a fravés de este medio; e) Senala

que la actitud del segundo solicitante es de mala fe, toda vez que se
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apropia de un identificador dentro de la red, que es idéntico a una
marca comercial ajena, puesto que la misma consiste en la
utilizacion de un identificador que resulta ser mdas que una copia
exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno; f) Que
se debe tener presente que de revocarse el nombre de dominio en
disputa, su cliente podria verse expuesto a un dano real en su
patrimonio, por cuanto Naim Roberto Jadue Ganem podria limitar la
difusion e incluso menoscabar la calidad del gran numero de
productos y servicios que protege la familia de marcas k2 de su
mandante; g) Finaliza apelando al principio “First Come, First Served”
ya que en su calidad de primer solicitante ha acreditado un mejor
derecho sobre el nombre en dominio. Su mandante ha actuado de
buena fe, al registrar un nombre de dominio que representa de
manera fehaciente un término ulilizado comUnmente en sus
productos, y que debido a ello no ha infringido los derechos de
terceros. Por eso solicita que se desestime la pretension del segundo
solicitante y se le asigne el nombre de dominio en cuestion a su
mandante;

6.- En respaldo de sus pretensiones acompand copia de
inscripciones de sus diferentes marcas compuestas por el signo “K2"
en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Ademas adjuntd una
serie de catdlogos de sus productos;

7.- Por su parte, don Naim Roberto Jadue Ganem, sostuvo: a) Que
K2 CORREDORES DE BOLSA S.A es una compania que nace en el ano
2006 bajo el nhombre de K2 AGENTE DE VALORES S.A. Su principal
objeto es desempanarse como una persona juridica que previo
encargo, tiene autorizacion para asesorar y realizar directamente
inversiones o transacciones en el mercado financiero; b) Que en post
de proteger el prestigio e imagen de la empresa de su mandante,

ha registrado su marca con anterioridad a la solicitud del presente
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dominio, cuya informacidn se acompana en el respectivo ofrosi de
su presentacion. Adicionalmente, es dueno del dominio “k2.cl”,
directamente relacionado al dominio en disputa. De tal manera que
su representado, ha inscrito este nombre de dominio con el propdsito
de que el publico cyber navegante pueda identificar a su empresa
en Internet. Por lo tanto, la asignacion del registro de un dominio
como el que se disputa en autos a un tercero distinfo de su
representado, producird confusion en el publico consumidor, dado
el crecimiento y notoriedad que ha logrado K2 CORREDORES DE
BOLSA S.A en el mercado, fomando en cuenta ademdads el registro
marcario y el dominio a su nombre; c) Menciona el pdarrafo 14 de la
reglamentacion para el funcionamiento del registro de nombres del
dominio cl., que senala: Serd de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no confrarie 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”. Denfro de estos derechos vdlidamente adquiridos,
deben considerarse los derechos adquiridos por su representada en
virtud del registro marcario, de la que es titular con anterioridad a la
fecha de solicitud del dominio en disputa, y el nombre de dominio
mencionado en los hechos de esta demanda, cuya cuasi-identidad
es incuestionable; d) Que se debe aplicar la teoria del mejor
derecho segun la cual su representado cuenta con dos registros
marcarios de la marca “k2"”, un registro marcario que contiene dicha
expresion y el nombre de dominio “www.k2.cl”. Por lo tanto, el
nombre de dominio en disputa, esto es, “inversionesk2.cl” vulnera los
derechos preferentes de sus mandantes, como se demostraria de la
comparacion de los nombres de dominio “K2.cl”
(dominio inscrito por el demandante) e “Inversionesk2.cl” (dominio

solicitado por el demandado);
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e) Por eso, senala que no se puede sino concluir que el primer
solicitante pretende registrar un dominio respecto del cual su
representado tiene un mejor derecho. Esto pues el dominio solicitado
estd compuesto por la unidn de dos expresiones que aluden
directamente a K2 CORREDORES DE BOLSA S.A, a saber, “k2" e
“inversiones”. En efecto, “k2" es una marca comercial que se
encuentra registrada a nombre de su representado para distinguir
servicios de la clase 35 y 36. Por otro lado, la expresion “Inversiones”
hace referencia al giro de K2 CORREDORES DE BOLSA S.A que como
consta, es “corretaje de valores y compra y venta de valores por
cuenta propia con dnimo de transferir derechos sobre los mismos”,
actividad financiera respecto de la cual las operaciones de inversion
constituyen un elemento esencial; f) Que considerando lo
anteriormente senalado, queda en evidencia que lo Unico que ha
hecho el primer solicitante es agregar a una marca ya inscrita por su
representado (k2), la expresion “inversiones” que, a su vez hace
referencia al giro de la sociedad de la cual su mandante es
representante legal. Lo anterior es de suma relevancia si se considera
que, en caso de concederse el dominio al demandado, los
consumidores y cyber navegantes podrian asociar el dominio en
cuestion a la actividad de inversion desarrollada por K2
CORREDORES DE BOLSA S.A., confundiendo asi la procedencia
empresarial de dicho dominio; g) Cita el artficulo 22 de reglamento
para el funcionamiento del registro de nombres del dominio .cl. En
efecto, el articulo 22 de dicho Reglamento senala como causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcidon sead
abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Senala ademds que
se entenderd por abusiva si se cumplen ciertas condiciones tales
como: “"Que el nombre de dominio sea idénfico o enganosamente

similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
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derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es
conocido”. Pues bien, en el caso de autos cabe destacar que sus
pafrocinados cuentan con varias solicitudes marcarias y nombres de
dominio prdacticamente idénticos y confusamente similares al
dominio solicitado; h) Que a todo lo anteriormente senalado, se
puede agregar que su representado cuenta con un legitimo interés
en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de
haber obtenido el registro de la marca “k2", ademdas de ser fitular del
nombre de dominio de Internet, que es conceptualmente similar al
dominio solicitado en autos. A su vez, es necesario tener presente
qgue el demandante, ademds de ser dueno del dominio “k2.cl”,
actualmente ofrece sus servicios a través de dicha pdginag, la que se
encuentra totalmente operativa y en que consta la seriedad vy
profesionalismo de sus representados; i) Concluye mencionando que
su representado siempre ha actuado de buena fe, cosa que se
puede inferir de todo lo senalado, y en especial, tanto por el registro
marcario del que su mandante es actualmente titular, como por el
dominio cuasi-idéntico ya inscrito a su nombre. Por lo tanto, en razdn
de todas las consideraciones mencionadas, en especial: la buena
fe, el interés legitimo, las marcas previomente registradas, los
dominios registrados, la presencia comercial, la trayectoria y el
posicionamiento comercial consolidado, solicita que se le asigne el
nombre de dominio en disputa y se rechace la pretension del
primero solicitante;

8.- En respaldo de sus pretensiones acompand copia de
certificados de registros de marcas, copia de escritura de
constitucion de la sociedad andnima, fotografias de publicidades de
K2 CORREDORES DE BOLSA, entre otros;

9.- Por resolucion de fecha 30 de Septiembre de 2010, se tuvo por

presentadas las demandas de mejor derecho de cada una de las
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partes, y se dio traslado para su contestacion;

10.- La parte de Naim Roberto Jadue Ganem, evacud el traslado
ratificando los argumentos de su demanda de mejor derecho,
reiterando que tiene derechos preferentes y vdalidamente adquiridos
sobre la expresion “K2", por ser titular de su registro marcario y como
nombre de dominio “.cl”. Que a su vez las marcas de |la contrariq,
que estdn compuestas por la expresion “K2", son para distinguir
productos farmacéuticos, a diferencia de la marca de su
representado que lo es para distinguir servicios financieros, por lo que
el rubro de la contfraparte difiere también del de su mandante. Que
en vista de ello, es forzoso concluir, que el publico no asociard el
nombre de dominio “inversionesk2.cl” a Laboratorios Recalcine S.A.,
sino que a su representada K2 CORREDORES DE BOLSA S.A. que
presta servicios de inversion;

11.- La parte de Laboratorios Recalcine S.A. no evacud el traslado,
por lo que atendido el tiempo franscurrido desde la Ultima gestion,
sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentacion, y en
consideracion a las normas del procedimiento acordado, en cuya
virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los
antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntamente con sus reclamaciones, se omitid recibir la causa a
prueba, y resolvidé derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, la excepcion
al principio se ampara entre otros, en la validacidon o acreditacion
de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que
corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de |as

partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas o hacen
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encontrandose en semejantes condiciones.

13.- Que el primer solicitante ha acreditado ser titular de marcas
comerciales compuestas o integradas por la expresion “k2", tal
como “K2 Health and Wellness” entre otras; y que por su parte
también es un hecho que la expresion “k2" bajo sus distintas formas
de proteccioén juridica, o en sus distintas formas de transmision y
publicidad al publico, léase marca comercial y nombre de dominio
bajo el *.cl”, es de propiedad y uso del segundo solicitante;

14.- Que acreditado un legitimo interés y derecho de propiedad
del segundo solicitante exclusivamente sobre la expresion k2", cabe
entfonces preguntarse si la adicion de la expresion “inversiones”,
hacen al nombre de dominio en disputa una expresion o
suficientemente diferente en términos de desvirtuar la validez de la
pretension del segundo solicitante, en términos de impedir su
confusion;

15.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que
la simple incorporacion de la expresion “inversiones”, no le otorga
una diferenciacion relevante, mas aun tratdndose de una expresion
concreta que se refiere a operaciones financieras vinculadas al giro
del segundo solicitante, alejado del giro farmacéutico por el cual es
conocido el primer solicitante;

16- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento
de coincidencia vy similitud entre las expresiones “k2" e
“inversionesk2”, lo que permite también crearse un juicio de la
consistencia de los argumentos de asociatfividad o relacion que
hace el segundo solicitante. La adiccidon de la expresion
“inversiones” no hace mds que acotar el rango de actividad, que es
coincidente con el giro del segundo solicitante;

17.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden publico
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econdmico se consideran aqguellos principios y normas tendientes a
impedir que tanta usuarios como consumidores sean inducidos a
error o engano respecto al origen o procedencia de los servicios y
productos que se identifican con determinadas denominaciones,
armonizando asi una sana y leal competencia. En el caso en
comento, a juicio de este arbitro la coexistencia de los nombres de
dominio “k2.cl” e “inversionesk2.cl”, bajo distintos fitulares, inducird a
error o confusion en el publico respecto de su origen, precisamente
porque el nombre de dominio en disputa refleja un concepto que
apunta a la actividad por la cual es conocido el segundo solicitante;
18.- Que por lo mismo, en caso de tener que preferir un signo
distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
efectivamente ha acreditado el legitimo uso de un signo
substancialmente similar, y el sustento de su proteccion a través de
privilegios industriales (marcas comerciales), nombre comercial vy
nombres de dominio, por un asunto de certeza juridica, lo cual es
también coincidente con las propias normas del Reglamento, en
cuanto los nombres de dominio “.cl” no deben afectar derechos de
terceros;

19.- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han
sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la
calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que
la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por
las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre
la base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba
acompanada por el segundo solicitante para respaldar su
pretension, credndose la conviccidon absoluta de que a este Ultimo
corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“inversionesk2.cl;

20.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla
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en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un
nombre de dominio bagjo el dominio CL, se entiende que el
solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, el Art.
15 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.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Coddigo de
Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el
senfido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto
en los articulos 222 y siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.
RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “inversionesk2.cl” a la parte de
Naim Roberto Jadue Ganem. Rechazase la solicitud presentada por
el primer solicitante, Laboratorios Recalcine S.A.

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez
Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas
serdn pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el
proceso.

3.- Nofifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Codédigo de
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Procedimiento Civil, frman la presente sentencia en autorizacion de

la misma los testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Yohanna Bustillos Espinoza
C.IN° 15.385.486-6 C.IN° 12.286.487-1
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