Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio lalechuga.cl
Oficio OF16560

VISTOS:

1.

Que con fecha 29 de marzo de 2012, dofia DANIELA ALEJANDRA VEGA ROJAS,
solicita la inscripcion del nombre de dominio lalechuga.cl. Posteriormente, con
fecha 17 de abril de 2012, LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C., representado en
calidad de contacto administrativo por dofia PAULA BENAVIDES, solicita
igualmente la inscripcion del mismo dominio lalechuga.cl, quedando asi trabado el
conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio OF16560 de fecha 23 de julio de 2012, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 24 de julio de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a
una audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 1 de agosto
de 2012, a las 11:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada.

Que con fecha 1 de agosto de 2012, se efectda el comparendo fijado para ese dia,
al que asiste unicamente don CARLO BENUSSI DIAZ, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, LABORATORIO ARENSBURG S.A.LC. vy,
asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales
por el arbitro. No asiste la Primera Solicitante dofia DANIELA ALEJANDRA VEGA
ROJAS, por lo que se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio
arbitral.

Que con fecha 2 de agosto de 2012, el Segundo Solicitante, LABORATORIO
ARENSBURG S.A.ILC., consign6 el saldo de los honorarios arbitrales
correspondientes, lo que se certifica mediante resolucién de fecha 17 de agosto de
2012.

Que con fecha 3 de agosto de 2012, la Primera Solicitante, dofia DANIELA
ALEJANDRA VEGA ROJAS, hace presente mediante correo electrénico sus
argumentos sefalando que ella tiene pagado el dominio lalechega.cl, que
corresponde a un proyecto colectivo de alimentacion sana, vegana y vegetariana. A
través de la pagina desea difundir talleres, recetas y formas de hacer cocina
vegetariana con productos locales y regionales.

La Primera Solicitante afiade que por el problema del nombre de dominio, materia de
autos, no ha podido llevar a cabo como quisiera sus planes de difusién y esto ha
mermado los objetivos de su proyecto.

Doria DANIELA ALEJANDRA VEGA ROJAS indica que el dominio lalechuga.cl ya
fue pagado y que no se le ha devuelto este dinero, por tanto, dado que el dominio es
de su propiedad y que LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. lo quiere con tanto



ahinco, ella propone que se le entregue la suma de quinientos mil pesos ($500.000)
considerando el tiempo que ha estado detenido su proyecto a causa de este litigio.
A cambio, ella cede el nombre de dominio y solicita que el Segundo Solicitante
pague el tramite ante NIC Chile de la adjudicacion propuesta.

Que con fecha 13 de agosto de 2012, dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion del Segundo Solicitante, LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C.,
presenta su demanda de asignacion del dominio lalechuga.cl argumentando que
fue fundada en el afno 1917 como una drogueria y productora de aceites esenciales.
Con el transcurso del tiempo, y tras fuertes campanas destinadas a posicionarse en
el mercado, pasé a ser reconocida por sus clientes como uno de los laboratorios
productores y distribuidores de productos de la mas alta calidad en el rubro de la
cosmética, realizando importantes avances e innovaciones y entregando a sus
clientes los mas nuevos y revolucionarios productos, consolidando de esta forma su
liderazgo en la materia. Fue asi como LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. se
convirtio en el mayor productor de cosméticos del pais, lo que se ha visto reflejado
en su alta participacion en el mercado nacional.

LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. pas6 a formar parte de la compania
multinacional WELLA, luego de lo cual tuvo un significativo aumento no sélo de sus
ventas, sino que también del reconocimiento de los usuarios hacia sus productos. El
principal objetivo es la produccion y comercializacion de productos cosméticos de
alta calidad, orientados al mercado masivo, pero manteniendo siempre con sus
clientes un trato cordial y cercano, que es lo que le ha permitido una
retroalimentacion necesaria y positiva. Asi, ha logrado desarrollar una amplia gama
de productos que se ofrecen en el mercado identificandolos con sus respectivas
marcas comerciales.

El Segundo Solicitante senala que se ha posicionado como una de las empresas de
mayor experiencia en el mercado nacional, con una trayectoria de mas de 80 anos,
desarrollando una estrategia de marketing innovadora que le ha significado un
amplio reconocimiento por parte de los clientes, asi como de los usuarios de la red
global Internet, los que conocen y asocian sus marcas Yy productos a
LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C.

El Segundo Solicitante agrega que por sus avances cientificos, gracias a
importantes investigaciones sobre la composicion y el desarrollo de nuevos
productos cosméticos, se ha convertido en un ejemplo a seguir dentro de este
mercado. En este contexto, se ha desarrollado, producido y comercializado la
tradicional crema “LECHUGA”, en su afan por entregar a sus clientes productos de
gran calidad y que satisfagan sus necesidades. A este producto, el Segundo
Solicitante ha dedicado gran importancia, ofreciéndolo y promocionandolo
profusamente en el mercado nacional, siendo esta crema reconocida precisamente
por la expresion “LECHUGA”, marca registrada por este laboratorio para la
comercializacion y promocién de la misma. Ademas, ofrece en el mercado y a través
de Internet, una serie de productos que se reconocen y denominan precisamente
por esta expresion, entre otros “LECHE LECHUGA”, “LECHUGA SOFT”,
“LECHUGA VITAL” y “LECHUGA EMULSIONADO".



LABORATORIO ARENSBURG S.A.lLC. cuenta con una serie de marcas
comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del
mercado, proteger sus inversiones y el nombre de sus productos, las cuales se
encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial. Entre ellas, se encuentran las marcas comerciales que corresponden y/o
se estructuran en la expresién “LECHUGA”, virtualmente idéntica al nombre de
dominio en disputa, y que se detallan a continuacion:

o “‘LECHUGA”, Registro N° 666.048, para distinguir todos los productos en la
clase 3.

o “LECHUGA VITAL”, Registro N? 791.452, para distinguir productos en la clase
3.

El Segundo Solicitante sefala que es titular de registros marcarios para la expresion
“LECHUGA” en el extranjero, entre los cuales destacan los siguientes:

o “LECHUGA”, Registro N® 2672440, para distinguir productos en la clase 3, en
Argentina.

o “LECHUGA”, Registro N® 185214, para distinguir productos en la clase 3, en
Colombia.

o “‘LECHUGA", Registro N? 185215, para distinguir productos en la clase 3, en
Colombia.

LABORATORIO ARENSBURG S.A.L.C. estima que los registros previamente
individualizados, demuestran su mejor derecho sobre el nombre de dominio
lalechuga.cl en disputa, toda vez que éste ultimo simplemente reproduce sus
marcas registradas. Ademas, indica que sus cremas y emulsionados se reconocen y
distinguen desde hace décadas con la expresion “LECHUGA”.

Por otro lado, LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. indica que es reconocida y
l6gica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante
nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociara inmediatamente
el nombre de dominio lalechuga.cl con un sitio en Internet con informacién relativa
a la famosa linea de cremas “LECHUGA” de este laboratorio. Para reforzar lo
anterior, se debe considerar que esta cuenta con varios nombres de dominio que se
conforman en base a dicha expresion, a saber: lechugas.cl, agencialechuga.cl y
lechugastudio.cl.

Estos nombres de dominio, segun el Segundo Solicitante, son s6lo una muestra
mas de su mejor derecho respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan
el signo “LECHUGA", idéntico al del dominio en disputa, al nombre de su reconocida
linea de cremas y a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y
excluyentes para desarrollar su actividad y distinguirse con dicho nombre.

LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. sostiene que, sin lugar a dudas, el dominio
lalechuga.cl solicitado, es engafiosamente similar a sus nombres de dominio y
marcas comerciales. Como se observa, dofia DANIELA ALEJANDRA VEGA ROJAS



procedi6 a solicitar como nombre de dominio la expresion “LECHUGA”,
incorporando simplemente la expresion “LA”, cuestién que no otorga distintividad
alguna al dominio en conflicto respecto de sus nombres de dominio, de sus marcas
comerciales y del nombre de su reconocida linea de cremas “LECHUGA”. Por el
contrario, se vincula en forma inmediata con éstos, induciendo a error y confusion a
los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrian llegar a creer que
se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de la reconocida linea
de productos “LECHUGA” de LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C.

El Segundo Solicitante reitera que la expresién “LECHUGA” es una marca
reconocida y tradicional en nuestro pais, operando con diversas variaciones
dependiendo de las necesidades del mercado, expresion que se encuentra asociada
a LABORATORIO ARENSBURG S.A.L.C. y la cual se utiliza profusamente en
Internet y en el mercado. En efecto, la linea de cremas “LECHUGA”, goza de un
gran prestigio y fama en el &rea de los cosméticos y cremas hidratantes, entre otros
productos. Cabe tener presente que la funcién basica de todo nombre de dominio es
aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, funcion que en caso de ser otorgado el dominio en disputa a la
Primera Solicitante de autos, no se estaria cumpliendo.

LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. insiste en que dofia DANIELA ALEJANDRA
VEGA ROJAS se limit6 a tomar la expresion “LECHUGA”, idéntica a sus marcas sin
incorporar elemento diferenciador alguno. Agrega que es importante sefalar que el
articulo 14 del Reglamento dispone expresamente que: “Sera 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 validamente adquiridos por terceros”. En este sentido, el
Segundo Solicitante hace presente la sentencia recaida en el juicio por el nombre de
dominio promain.cl se concluyé que 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.”

En razén de lo anterior, LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. considera que
corresponde rechazar la solicitud de la Primera Solicitante respecto del nombre del
dominio lalechuga.cl ya que, de lo contrario, se permitira que un tercero haga uso
de marcas comerciales que estan debidamente registradas ante el INAPI y que son
reconocidas a nivel nacional e internacional por los usuarios de Internet vy
consumidores, lo que llevaria a una inevitable confusion de los mismos, ademas de
un gran perjuicio para el Laboratorio.

LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. sostiene que la buena fe es uno de los
pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento juridico, ademas de ser uno de
los principios aplicables a la resolucion de conflictos de nombres de dominio, por lo
que no puede dejar de considerarse para la resolucion de conflictos de esta
naturaleza.

El Segundo Solicitante hace ver que se evidencia una falta de interés legitimo de la
Primera Solicitante al haber solicitado una suma a cambio de su desistimiento del
nombre de dominio en disputa, mediante correo electrénico enviado con fecha 5 de



mayo de 2012, en donde sefnalb: “Ya pagué el dominio y no se me ha devuelto
ningun dinero, por tanto, dado que el dominio es mio, y si el laboratorio quiere la
lechuga con tanto ahinco, podemos llegar a un acuerdo de: que se me pague
500.000 por el tiempo que nuestro proyecto ha estado parado por este litigio legal.
Por otro lado podria traspasar el dominio al laboratorio que se lo quiere adjudicar
que pague todo el tramite que esto requiera con NIC Chile.”

LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. estima que la intencion de la Primera
Solicitante es la de obtener un beneficio econémico indebido, que no es compatible
con los derechos pre-existentes del Segundo Solicitante con el costo real de una
solicitud de nombre de dominio en nuestro pais, que no supera los
$18.900. Entonces, si se otorgara a nombre de la Primera Solicitante el registro del
dominio lalechuga.cl, no solamente le causaria un grave perjuicio al Laboratorio y
sus intereses sino que, ademas, se induce a error y confusion a los usuarios de
Internet, contrariando el espiritu general de la normativa que regula la Propiedad
Industrial y haciendo un mal uso del sistema registral de hombres de dominio de
NIC Chile.

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacién de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los Ultimos afos
a una serie de conflictos de caracter 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 comunicacion ofrece, tales como paginas Web, correo
electrénico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre de dominio
lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que
quien se identifique como, por ejemplo, “GOOGLE”, “HP” o “DELL” efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo contrario, el concepto
de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento
confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, el Segundo Solicitante sefiala que debe tenerse presente el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio. Aun
cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos
privilegios distintos, agrega el Segundo Solicitante, se ha de reconocer que ambos
comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y propoésitos de tal entidad
que es posible afirmar que los nombres de dominio, ademas de la funcién 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 0 confusion con respecto a ellos, facilitando asi el
comercio. Ademas, 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, sefala también que en el derecho comparado, y por cierto en los
Ultimos afos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y légica relacion entre los nombres de dominio y las



marcas comerciales. Por lo tanto, y segun lo sefalado, resulta claro que el nombre
de dominio en conflicto es de interés para LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C.

El Segundo Solicitante reitera que el propésito de los nombres de dominio es la
identificacion adecuada de su titular y, como l6gica consecuencia, de los productos
y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. A su vez, el
objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la
distincién por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y
servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, sefala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afo 2000,
entrd en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucién 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 aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “E/
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.”
Agrega LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. que ICANN es, a nivel mundial, la
entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunién de
comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como
asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que
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, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual sefala que la inscripcién de un
nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o
engafnosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.” Al
respecto, LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. hace presente que en el caso de
autos, el dominio solicitado reproduce sus marcas registradas, asi como el nombre
de su reconocida linea de cremas, que ha gestionado con éxito a lo largo de los
anos. A su vez, agrega, si se asignara el nombre de dominio a la Primera
Solicitante, se estaria produciendo una seria diluciéon de las marcas “LECHUGA”,
ademas de inducir a error a los usuarios que podrian llegar a asociar este dominio
con una actividad desarrollada por él. En sintesis, el criterio que reconoce la relacién



existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho
universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicacién a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este
caso, dado que LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. es titular de varios registros
marcarios en Chile y en el extranjero para la expresion “LECHUGA” y que goza de
gran fama y notoriedad.

Anade el Segundo Solicitante que es aplicable el criterio de la notoriedad del signo
pedido, ya que dicha teoria postula que el titular de un nombre de dominio debe ser
la parte que le ha conferido al mismo 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 proteccion, la que se amplia mas alla
de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. estima que el Criterio del Mejor Derecho por
el Uso Empresarial Legitimo es atingente a este caso, ya que se refiere a que tendra
un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o
servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. En
este caso el signo “LECHUGA” esta registrado ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial y, ademas, dicha expresién corresponde a una famosa linea de
cosméticos y cremas ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Por
tanto, efectivamente utiliza el término “LECHUGA” en el mercado e Internet, por lo
que los usuarios y consumidores ya identifican y asocian dicha expresion con las
tradicionales cremas “LECHUGA”.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la
Identidad, el cual establece que correspondera asignar el nombre de dominio en
conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo anterior, para el
Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado, ya que
es titular de registros marcarios para la expresion “LECHUGA”, los que, como se ha
sefalado, se utilizan efectivamente en el mercado real y en Internet, siendo
reconocidos por los consumidores, que asocian dicha expresion a la tradicional linea
de cremas “LECHUGA” de LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. Por ultimo, el
Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre
de dominio vihasdelmaipo.cl, en el cual se sefala: “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..”

Otro elemento a considerar, segun el Segundo Solicitante, es que la marca
“‘LECHUGA” que identifica a la linea de cremas de LABORATORIO ARENSBURG
S.A.l.C., se utiliza efectivamente en Internet. Al ingresar a su sitio arensburg.cl, que
se encuentra activo, es posible encontrar abundante informacién respecto a los
nuevos productos y variedades de la crema “LECHUGA”, los que son ofrecidos,
publicitados y comercializados a través de este sitio. En este sentido, reitera, que de
asignarse el nombre de dominio lalechuga.cl a la Primera Solicitante, se inducira a
error y confusion a los usuarios de Internet y publico en general.



Ademas, el Segundo Solicitante senala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union 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 fabrica 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.
Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion
de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta.” El Segundo Solicitante sefiala que las marcas famosas y notorias, como
es el caso de la marca “LECHUGA”, han de protegerse especialmente por los
paises miembros de la Union, toda vez que de su explotacién no autorizada se
deriva, por un lado la diluciéon del poder distintivo intrinseco de dichas marcas vy, por
otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y
servicios que no han contribuido a la creacién de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

El Segundo Solicitante sefiala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a
un tercero, los usuarios de Internet asociaran dicho nombre a él, o deduciran
l6gicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y
causando confusion. Ademas, anade el Segundo Solicitante, que el articulo 10 bis
del Convenio de Paris, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1)  “Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2)  “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  “En particular deberan prohibirse:

a) “Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

c) “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.”



El Segundo Solicitante reitera que es evidente la confusién que se produciria de
otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona
con LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C., ya que la expresion “LECHUGA”,
corresponde y se asocia directamente con el Laboratorio al constituir esta expresion
sus marcas registradas, nombres de dominio, su reconocida linea de cremas y
productos cosméticos “LECHUGA”.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad de
registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculacion de esa
marca con la reconocida linea de cremas “LECHUGA” de LABORATORIO
ARENSBURG S.A.I.C. y la titularidad de nombres de dominio que se estructuran o
corresponden al mismo famoso y notorio signo, considera que es él el titular del
mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio en disputa. Agrega que
cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados,
acreditan que ha sido LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. quien ha conferido
fama, notoriedad al signo “LECHUGA".

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos
solicitudes véalidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en
el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalizaciéon y a los plazos de
interposicién de las mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de
solucién de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los que concluyen
necesariamente, en el mejor derecho de LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C.
sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres
de dominio son la herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de dicha red, la asignacién del dominio lalechuga.cl a la Primera Solicitante,
constituiria una causal de error y confusién en el publico usuario y consumidor.
Agrega que dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y
competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables
proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de
LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C.

Que por resolucion de fecha 17 de agosto de 2012, se provee el escrito presentado
con fecha 13 de agosto de 2012 por dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion del Segundo Solicitante, LABORATORIO ARENSBURG S.A.L.C. y
se da traslado a la Primera Solicitante de las demanda arbitral correspondiente, lo
qgue se notifica por correo electrénico.

Que con fecha 27 de agosto de 2012, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.



10.

11.

Que con fecha 5 de septiembre de 2012, se deja sin efecto la resolucion del 27 de
agosto de 2012 y se provee la presentacion de fecha 3 de agosto de 2012 hecha
por la Primera Solicitante, dofia DANIELA ALEJANDRA VEGA ROJAS, dandose
traslado al Segundo Solicitante, lo que se notifica por correo electrénico.

Que con fecha 12 de septiembre de 2012, dofia MARIA JOSEFINA MORA ARIAS,
en representacion del Segundo Solicitante, LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C.,
evacua el traslado, reiterando la falta de interés legitimo de la Primera Solicitante, la
cual ha quedado de manifiesto en su presentacién mediante correo electronico de
fecha 3 de agosto del 2012. En ésta, la Primera Solicitante sefala su voluntad de
desistir de su solicitud, a cambio de una suma de dinero, dando cuenta de que su
real intencién es la de obtener un beneficio econémico rapido e improcedente,
sacando provecho de la situacion.

El Segundo Solicitante agrega que lo reclamado por la Primera Solicitante, respecto
a que este litigio le ha impedido desarrollar su proyecto, no es tal, ya que el
Reglamento de NIC Chile dispone de la prerrogativa de usar el nombre de dominio
desde que paga su solicitud.

Mas alla de la suma solicitada, para LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. no cabe
duda que en este caso existe un abuso del sistema registral de nombres de dominio,
y que de asignarse a la Primera Solicitante, se fomentara esta practica que pervierte
el sistema y que contraria el espiritu de la normativa que protege la propiedad
industrial.

El Segundo Solicitante reitera que la funcion bésica de todo nombre de dominio es
aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet.

En resumen, agrega el Segundo Solicitante, es necesario tener en cuenta que en el
caso de autos se esta frente a:

o Un nombre de dominio (lalechuga.cl) que reproduce una de las marcas
mas valiosas y antiguas de LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C.:
“LECHUGA".

J Un Primer Solicitante que no ha acreditado vinculacion alguna con el
nombre de dominio pedido. En efecto, dice que no consta en estos autos
antecedente alguno que dé cuenta de su supuesto derecho; no es titular
de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro
antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algun
tipo de derecho o relacién con el nombre de dominio lalechuga.cl. Por
el contrario, dado los antecedentes, es dable presumir, segun el
Segundo Solicitante, que la intencidn de la Primera Solicitante no es otra
que aprovecharse de la situacion, y del interés que legitimamente tiene
LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. en el dominio, para obtener un
beneficio econdmico.
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13.

El Segundo Solicitante argumenta que una solicitud de registro de nombre de
dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante la misma se
perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca
comercial u otra designacion o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o
de alguna forma aludido en el nombre de dominio disputado de manera que éstos
sean confundibles. Afade que con toda razoén si el solicitante no acredita a su vez
derechos o intereses legitimos pertinentes.

LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C. concluye, que en virtud de estos
argumentos y los sostenidos en su demanda de mejor derecho, considera que se
encuentra acreditado que quien tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de
dominio lalechuga.cl, es él.

Que por resolucion de fecha 1 de octubre de 2012, se provee el escrito presentado
con fecha 12 de septiembre de 2012 por dofia MARIA JOSEFINA MORA ARIAS, en
representacion del Segundo Solicitante, LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C., lo
qgue se notifica a las partes por correo electronico.

Que con fecha 8 de octubre de 2012, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada 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 validamente adquiridos por terceros.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicaciéon de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

Que en el presente juicio arbitral, ambas partes han hecho valer lo que estiman son
sus derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que la Primera Solicitante, dofia DANIELA ALEJANDRA VEGA ROJAS, indica que
el dominio lalechega.cl corresponde a un proyecto colectivo de alimentacién sana,
vegana y vegetariana, a través de la cual desea difundir talleres, recetas y formas
de hacer cocina vegetariana con productos locales y regionales. Agrega que por el
problema del nombre de dominio materia de autos, no ha podido llevar a cabo sus
planes de difusién como quisiera y esto ha mermado los objetivos de su proyecto. Por
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11.

12.

lo anterior, propone que LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. le entregue la suma
de quinientos mil pesos ($500.000) a cambio de cederle el nombre de dominio en
disputa.

Que, no obstante, dofia DANIELA ALEJANDRA VEGA ROJAS no ha acreditado
mediante prueba alguna sus dichos y, al no estar activo el sitio lalechuga.cl,
tampoco existen antecedentes que este sentenciador pueda evaluar y que sirvan
para respaldar lo indicado por la Primera Solicitante.

Que el Segundo Solicitante, LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C., acompand
documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por la Primera
Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y
acreditan que el Segundo Solicitante posee legitimos derechos sobre la marca
“LECHUGA”, la cual se encuentra registrada en Chile bajo el N° 666.048 para
distinguir todos los productos en la clase 3, encontrandose ademas registrada en
Argentina y Colombia.

Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres
de dominio lechugas.cl, agencialechuga.cl y lechugastudio.cl.

Que, ademas, es indudable que la marca “LECHUGA” es renombrada y conocida
por la generalidad del publico chileno, y es precisamente el Segundo Solicitante
quien le ha conferido a dicha expresién fama, notoriedad y prestigio en el mercado
nacional.

Que al ser el nombre de dominio solicitado practicamente idéntico a la marca
comercial “LECHUGA” de propiedad del Segundo Solicitante, es indudable que el
dominio en conflicto podria producir errores y confusiones entre los usuarios de
Internet y los consumidores en general.

Que la Primera Solicitante podria haber activado el dominio en conflicto y haber
realizado las pruebas técnicas correspondientes, puesto que NIC Chile esta
facultado para habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de
dominio, incluso cuando éste esta en conflicto. Por consiguiente, si la Primera
Solicitante no realiz6 la difusién que pretendia, no puede atribuirsele al Segundo
Solicitante. Por esta misma razon, el hecho de que dofia DANIELA ALEJANDRA
VEGA ROJAS ofrezca ceder el dominio a LABORATORIO ARENSBURG S.A.L.C., a
cambio de un pago por parte de éste de $500.000 —valor que es claramente
excesivo e indudablemente por sobre los costos directos relativos a su inscripcion—
no solamente sorprende, sino que llevan a este arbitro a pensar que la Primera
Solicitante nunca tuvo interés en usar el dominio lalechuga.cl con la finalidad que
ella indica, sino que su intencion era vendérselo al Segundo Solicitante y lucrar de la
misma venta.

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes

competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.
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13. Que por el mero hecho de que dofia DANIELA ALEJANDRA VEGA ROJAS haya
solicitado primero el nombre de dominio lalechuga.cl no es suficiente ya que, a lo
menos, ésta debidé haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no
hacer presentacion alguna, estando ademas inactivo el dominio en disputa, no
puede presumirse que la Primera Solicitante tenga derecho o legitimo interés alguno
sobre el nombre de dominio en conflicto.

14. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por LABORATORIO
ARENSBURG S.A.l.C., asi como la falta de ellos por parte de dofia DANIELA
ALEJANDRA VEGA ROJAS, es que este arbitro ha llegado a la conclusién de que al
Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio lalechuga.cl al Segundo Solicitante, LABORATORIO
ARENSBURG S.A.I.C., RUT N® 93.389.000-7.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dona Alicia Medel Acuna,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 23 de noviembre de 2012.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acufia
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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