FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
lazar.cl

- ROL 13.552 -

Santiago, 26 de abril de 2011

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 13.552 de fecha 05 de enero de 2011, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile
-NIC Chile-, notificd al suscrito la designaciéon como drbitro para resolver el
conflicto planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio
lazar.cl.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de darbitro para el cual habia
sido designado vy juré 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 LAURA GALICIA SARMIENTO DIAZ, RUT: 10.645.738-7,
La Espanola #3889, Maipu, Santiago; y como segundo solicitante DR. LAZAR
Y CIA. S.A. QUIMICA INDUSTRIAL, Representada por ALESSANDRI &
COMPANIA LIMITADA, RUT: 79.784.430-6, Contacto Administrativo: Alejandra
Espinoza, Ayacucho 318, Buenos Aires, Argentina.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 05 de enero del 2.011, 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 14
de enero de 2011, a las 17.20 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 14 de enero del 2.011, se llevd a cabo la referida
audiencia con la presencia de don Sebastidn Molina, por el segundo
solicitante, y del senor Juez Arbitro, en rebeldia del primer solicitante, no
hubo conciliaciéon, acorddndose Ias Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 17 de enero del 2.011, este tribunal arbitral declard
abierto el periodo de planteamientos por el término de 10 dias hdbiles,
venciendo en consecuencia el dia lunes 31 de enero de 2011.
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SEPTIMO: Que, a fojas 21, con fecha 28 de enero del 2.011, don Sebastidn
Molina N. segundo solicitante, presentd al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos
argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que el nombre de dominio solicitado reproduce, de forma idéntica, el
elemento central y mds distintivo de la razén social de su mandante, de sus
marcas comerciales registradas en Chile y en el exiranjero respecto de la
expresion LAZAR, como asimismo, de los nombres de dominio de los cuales
es titular, y que incluyen dicha expresion.
b) Que su representada, DR. LAZAR Y CIA. S.A.QUIMICA E INDUSTRIAL, nace
en el ano 1934. Asumiendo en sus inicios la representacion de productos
importados, pocos anos después Laboratorio LAZAR se lanzd a la
produccidon de productos propios, en su primera planta de elaboracion.
Posteriormente, en el franscurso de la década del 40 se construyd y se puso
en funcionamiento la planta industrial definitiva de la localidad de Munro,
en Argentina. A lo largo de su historia, Laboratorio LAZAR crecié apoyando
a la investigacion farmacéutica y clinica, con el desarrollo y sintesis de
nuevas moléculas, incorporando permanentemente nuevos productos a su
linea, y aportando elementos terapéuticos de inestimable valor en la lucha
contra las mas diversas patologias. Con un pasado de jerarquia y un
presente moderno, Laboratorio LAZAR cuenta hoy con una planta industrial
modelo, donde realiza sintesis de drogas para produccién propia, para
exportacion y para terceros; con dreas de elaboracidon que responden a
las mdas avanzadas y exigentes normas internacionales de calidad (ISO
9000, GMP); todo lo cual nos permite desarrollar y producir medicamentos
eficaces, confiables y de mdxima calidad. Fiel a su filosofia de servicio all
médico y a la comunidad, Laboratorio LAZAR ha estimulado desde siempre
el progreso y el perfeccionamiento de las distintas especialidades médicas,
entre ofras cosas a fravés del apoyo a las correspondientes sociedades y
asociaciones médicas que las nuclean; colaborando con ellas tanto en el
guehacer diario como en la realizacion de eventos cientificos, lanzamiento
de programas de educacion médica confinua, efc.
c) Que el nombre de dominio de autos, reproduce la expresion “LAZAR”,
gue constituye la seccidbn mds distintiva de la razén social de su
representada. A este respecto, es necesario tener presente que la razén
social de su representada corresponde a una parte integral y esencial de
su identidad, de manera tal que la utilizacion en un dominio, de la seccidn
cenfral y mds distintiva de su nombre por parte de un tercero,
invariablemente  afectardé de manera negativa su  identidad,
produciéndose una disociacion entfre dicha denominaciéon y la persona
individualizada a través de ella.
d) Que DR. LAZAR Y CIA. S.A.QUIMICA E INDUSTRIAL, es titular en Chile de la
marca comercial LAZAR, en los términos que a continuaciéon se indican:
Marca LAZAR, denominativa, registrada a nombre de DR. LAZAR Y CIA. S.A.
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QUIMICA E INDUSTRIAL, No. de registro 625307, que distingue “medicinas y
productos quimicos, farmacéuticos en general, sustancias naturales vy
medicinales, venenos, insecticidas y desinfectantes; sueros medicinales,
inyecciones y vacunas, anestésicos y calmantes con exclusion de
pomadas y unguentos”, de la clase 5.

e) Que asimismo, su representada es titular de un nUmero considerable de
registro de marcas comerciales en Argentina, que contienen precisamente
la expresion LAZAR, citando, a modo de ejemplo, las siguientes: Registro
No. 625307, correspondiente a la marca comercial LAZAR, con cobertura
de productos en clase 5, Registro No. 1886697, correspondiente a la marca
comercial DR. LAZAR, con cobertura de servicios en clase 38, Registro No.
1886698, correspondiente a la marca comercial DR. LAZAR, con cobertura
de servicios en clase 35, Registro No. 1886699, correspondiente a la marca
comercial LAZAR, con cobertura de servicios en clase 38, Registro No.
1886701, correspondiente a la marca comercial L LAZAR, con cobertura de
servicios en clase 38, Registro No. 1886702, correspondiente a la marca
comercial L LAZAR, con cobertura de servicios en clase 35, Registro No.
1927649, correspondiente a la marca comercial L LAZAR, con cobertura de
servicios en clase 44, Registro No. 1893612, correspondiente a la marca
comercial LAZAR, con cobertura de productos en clase 5, Registro No.
1953339, correspondiente a la marca comercial DR. LAZAR, con cobertura
de productos en clase 5.

f) Que su representada, como legitima creadora de la marca comercial
LAZAR, es el Unico ftitular de registros marcarios sobre dicha expresion, tanto
en Chile, como en Argentina, su pais de origen.

g) Que la marca comercial LAZAR corresponde a un signo distintivo de
naturaleza arbitraria, es decir, que no posee un significado inherente, y que
ha sido creada por su representada, con el Unico propdsito de funcionar
como una marca comercial, en conexidon a los productos y servicios que
comercializa bajo dicha denominacién. Una marca arbitraria en este
sentfido, que no posee un significado en si mismo, y sélo lo adquiere en
conexidén con los productos y servicios que distingue, poseyendo un grado
de distintividad mayor que una marca comercial consistente en una
expresion preexistente. Concordantemente, la conexidon hecha por los
miembros del publico consumidor respecto a una marca arbitraria, es de
cardcter inmediato y exclusivo, en lo que se refiere a las cualidades de los
productos y servicios, y a su origen empresarial. En razén de esto, cualquier
utilizacion que se le enfregue a la marca comercial LAZAR, o de una
expresion sustancialmente similar, producird entre los miembros del publico
consumidor, una conexion inmediata con su representada y con sus
productos y servicios, siendo, en este senfido, escasa cualquier posibilidad
de coexistencia pacifica.
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h) Que su representada ha inscrito dicho nombre de dominio bagjo el
dominio de nivel superior geogrdfico “.COM.AR”, administrador NIC
Argentina, su representada es actualmente titular de dicho nombre de
dominio, el que se encuentra registrado, y es utilizado por su representada
desde hace bastante tiempo, poseyendo desde entonces su representada
una amplia presencia en Internet, que ha permitido la promocion de sus
productos y servicios, a tfodos los usuarios de Internet.
i) Que Por esta razén, la asignacion al primer solicitante de dicho nombre
de dominio, inevitablemente provocard toda clase de errores vy
confusiones enfre los miembros del publico consumidor, quienes asignardn
equivocadamente una origen empresarial a dicho dominio que no seria
efectivo, lo que hace necesario que, en definitiva, el nombre de dominio
de autos sea asignado a su representada.
i) Que El arficulo 22 de la Reglamentaciéon para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, senala que se
considerard una inscripcion como abusiva: Art. 22.- “[...] a) Que el nombre
de dominio sea idéntico o enganosamente 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 [...]". Segun se puede
constatar, mediante la comparacion entre el nombre de dominio, y la
marca de propiedad de su representada, existe una equivalencia
sustancialmente idéntica: L A Z A R (marca registrada). L A Z AR .C L
(dominio solicitado).La marca comercial de su representada se encuentra
completamente incluida dentro del dominio solicitado en autos, los que en
la practica las hace prdacticamente idénticas entre si.
k) Que por estas razones, el nombre de dominio de autos, resulta en la
especie indistinguible de la marca y nombres de dominio de su
representada, lo que naturalmente, provocard toda clase de errores y
confusiones entre el publico consumidor, quienes errbneamente asignardn
un origen empresarial errdneo. En este sentido, de acuerdo al derecho
comparado, asi como también a la jurisprudencia relativa a nombres de
dominio, se ha tomado claramente en cuenta la relacidén que existe entre
nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten
caracteristicas comunes, por cuanto ambos poseen un rol identificador, ya
sea de direcciones IP, en el caso de nombres de dominio, o de productos y
servicios, en el caso de las marcas comerciales. Por ende, al resolverse la
titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuentq,
precisamente, la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido
como dominio.
l) Que de acuerdo a la politica uniforme de resolucion de conflictos de
nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy),
desarrollada por “ICANN", se reconoce como aspecto fundamental para
la resolucion de los conflictos, la titularidad de los registros marcarios para
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el signo en cuestion, y en su titulo preliminar se considera como
fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si 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.
II) Que de acuerdo a lo senalado en el punto anterior, podemos apreciar
como el nombre de dominio de autos, reproduce de forma idéntica los
registros marcarios de propiedad de su representada, como asimismo, los
nombres de dominio legitimamente inscritos por ella. A mayor
abundamiento, como podemos apreciar, existe una gran cantidad de
reqistros de marcas comerciales, inscritas validamente por su representada,
y que son actualmente ufilizadas por ella, existiendo en definitiva una
estrecha relaciéon entre dicho nombre de dominio y su representada.
m) Que el primer solicitante carece absolutamente de registros marcarios
que contengan la expresion LAZAR, careciendo en definitiva, de un mejor
derecho para obtener la asignaciéon del nombre de dominio de autos,
como asimismo, de intereses legitimos sobre dicha expresion.
n) Que el criterio “first come, first served”, no puede ni debe ser aplicado al
caso de autos, por cuanto cede al hecho que la solicitud del primer
solicitante infringié abierfamente lo prescrito por el articulo 14 del
reglamento de NIC Chile. En consecuencia, es evidente que los derechos
de su mandante sobre la expresion “LAZAR”, se ven gravemente
vulnerados por la solicitud de este nombre de dominio.
n) Que la utilizaciéon por parte del primer solicitante del nombre de dominio
LAZAR.CL, provocard toda clase de errores y confusiones entre el publico
consumidor, quienes al ver expresiones sustancialmente similares en
Internet, tenderdn a otorgar a la pdgina de Internet identificada bajo
dicho nombre de dominio, un origen empresarial erréneo. Los usuarios de
Internet identifican, o interpretan la existencia de un nombre de dominio
determinado, a fravés de la razén social, de las marcas existentes, y sobre
todo de los dominios registrados, que distinguen e individualizan, a una
determinada empresa, persona, o institucion. Es asi como el consumidor
gue digita el nombre de dominio LAZAR.CL, tendrd la expectativa legitima,
dada la identidad de los signos, de encontrar a través de dicho portal,
informacién o contenidos respecto de su representado.
o) Que el Sefor Juez Arbitro, al resolver el mejor derecho de cada parte,
respecto a la asignacion del nombre de dominio LAZAR.CL,
necesariamente deberd considerar los antecedentes recién expuestos, vy
concluir, en definitiva, que el nombre de dominio LAZAR.CL, y las marcas
registradas y nombre de dominio de su representada que contienen la
expresion “LAZAR”, no podrdn coexistir pacificamente, bajo diferentes
titulares, como ocurre en el presente caso, debiendo, en consecuencia
asignarlo a su representada. En definitiva, de acuerdo a los antecedentes
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expuestos, la marca “LAZAR” se asocia claramente con su mandante, y se

puede apreciar que su representada es la fitular del mejor derecho para la

obtencion del nombre de dominio en disputa. Es asi, como existiendo dos
solicitudes vdlidamente presentadas, que han cumplido a cabalidad lo
dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sélo procede resolver la presente

disputa de acuerdo a los criterios y politicas de solucidon de conflictos y

asignacion de nombres de dominio, que en este caso nos indican sin lugar

a dudas que se debe asignar el nombre de dominio LAZAR.CL, a su

mandante.

p) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompanado 1os

siguientes documentos:

1. Impresién de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de Chile, en donde consta la existencia del registro No. 625307,
correspondiente a la marca comercial LAZAR, con cobertura de
productos en clase S. Disponible [en lineq]
http://webl.inapi.cl/dpi_web/Cons_Planos_Marcas_Seg_bloc2_i_s.asp?
Nro_Sol=550686 (consulta: 27 de Enero de 2011).

2. Impresidbn de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
registro No. 1886697, correspondiente a la marca comercial DR. LAZAR,
con cobertura de servicios en clase 38. Disponible [en lined]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.asp2Va=2329310&Vb
=M&Vc=0&Vd=1886697 (consulta: 27 de Enero de 2011).

3. Impresion de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
registro No. 1886698, correspondiente a la marca comercial DR. LAZAR,
con cobertura de servicios en clase 35. Disponible [en lined]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.asp2Va=2329311&Vb
=M&Vc=0&Vd=1886698 (consulta: 27 de Enero de 2011).

4. Impresidon de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
registro No. 1886699, correspondiente a la marca comercial LAZAR, con
cobertura de servicios en clase 38. Disponible [en lined]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.asp2Va=2329312&Vb
=M&Vc=0&Vd=1886699 (consulta: 27 de Enero de 2011).

5. Impresidon de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
registro No. 1886701, correspondiente a la marca comercial L LAZAR,
con cobertura de servicios en clase 38. Disponible [en lined]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.asp2Va=2329314&Vb
=M&Vc=0&Vd=1886701 (consulta: 27 de Enero de 2011).

6. Impresion de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
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registro No. 1886702, correspondiente a la marca comercial L LAZAR,
con cobertura de servicios en clase 35. Disponible [en lined]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.aspeVa=2329315&Vb
=M&Vc=0&Vd=1886702 (consulta: 27 de Enero de 2011).

7. Impresion de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
registro No. 1927649, correspondiente a la marca comercial L LAZAR,
con cobertura de servicios en clase 44. Disponible [en lined]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.aspeVa=2374211&Vb
=M&Vc=0&Vd=1927649 (consulta: 27 de Enero de 2011).

8. Impresidn de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
registro No. 1893612, correspondiente a la marca comercial LAZAR, con
cobertura de productos en clase 5. Disponible [en lined]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.aspeVa=2385099& Vb
=M&Vc=0&Vd=1893612 (consulta: 27 de Enero de 2011).

9. Impresidbn de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
registro No. 1953339, correspondiente a la marca comercial DR. LAZAR,
con cobertura de productos en clase 5. Disponible [en lineq]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.aspeVa=2445031&Vb
=M&Vc=0&Vd=1953339 (consulta: 27 de Enero de 2011).

10.Impresion de Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de la Republica Argentina, en donde consta la existencia del
registro No. 2351794, correspondiente a la marca comercial LAZAR, con
cobertura de productos en clase 10. Disponible [en lineqd]
http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.aspeVa=2885052& Vb
=M&Vc=0&Vd=2351794 (consulta: 27 de Enero de 2011).

11.Copia simple de escritura publica, en donde consta la razén social de
mi representada.

12.Impresion de base de datos NIC Argenfina, en donde constan los datos
de registro del nombre de dominio lazar.com.ar.

13.Folleto publicitario, en donde consta el uso del signo distintivo LAZAR,
titulado “Nuestra Mejor Receta: Productos de calidad a precios
accesibles”.

14.Folleto publicitario, en donde consta el uso del signo distintivo LAZAR,
titulado “LAZAR EN ALERGIAS".

15.Documento titulado “VADEMECUM LAZAR”, en donde constan los
productos de mirepresentada.

16.Folleto publicitario, en donde consta el uso del signo distintivo LAZAR,
titulado “LAZAR CONFIABILIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA SALUD".

17. Impresion de pdgina de Internet www.lazar.com.ar
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OCTAVO: Que, a fojas 63, con fecha 15 de marzo de 2011, este Tribunal
arbitral, tuvo por presentado el escrito de don Sebastidn Molina N.,
abogado por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos
ofrecidos, se tuvieron por acompanados, con citacion.
NOVENO: Que, a fojas 64, con fecha 15 de marzo de 2011, este Tribunal
Arbitral declard abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias
hdbiles, venciendo en consecuencia el dia martes 22 de marzo del 2.011,
apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha
instancia procesal.
DECIMO: Que, a fojas 65, con fecha 22 de marzo del 2.011, Laura Galicia
Sarmiento Diaz, primer solicitante, evacua traslado, cuyos argumentos
pueden resumirse como sigue:
a) Que con fecha Septiembre 09 del 2010 solicitd a través del portal nic.cl
el nombre de dominio Lazar.cl, con el objeto de fortalecer el desempeno y
gestion del servicio prestado en la intermediacion de Seguros, que
desarrolla desde el ano 2003. El objetivo de la pdgina Web, que utiliza el
nombre de dominio Lazar.cl, es apoyo al cliente en la obtencién de
informacion respecto a la contfratacion de distintos tipos de seguros y de
los siniestros que le pudieran afectar. Como una manera prdactica de
identificacion dado que su nombre, LAURA GALICIA SARMIENTO DIiAZ
resulta demasiado extenso y poco prdctico, se hizo uso de la expresidon
LAZAR que ya identifica a su persona, ante un importante nimero de
clientes.
b) Que después de revisada la base de datos de los dominios permitidos
por Nic Chile, y dado que a la fecha de la solicitud de dicho dominio no
existia una solicitud anterior, es que inscribid el dominio LAZAR.CL, siendo la
primera solicitante.
c) Que la expresion Lazar ha sido creada de manera personal, atendiendo
a ciertas silabas de su nombre y, que no tiene relacion con ninguna marca
conocida en Chile, ya sea de su propiedad o de terceros.
d) Que la confraparte indica que la marca Lazar estd asociada a
productos y servicios del drea quimica cuya existencia data del ano 1934
en Argentina, sin embargo, no se hace mencién al desarrollo de
actividades productivas o a una ubicacion fisica en Chile, en la cual una
persona interesada pueda tener contacto directo con la empresa Dr. Lazar
y Cia. S.A.
e) Que actualmente, al utilizar el buscador “Google” para obtener
informacion relacionada a la expresion “LAZAR CHILE”, no se obtfienen
resultados que correspondan a una pdgina asociada al Dr. Lazar, al menos
en Chile, por el contrario, y de manera indirecta se llega a un dominio
Lazar.com.ar, lo que demuestra que las actividades comerciales que
desarrolla la empresa Dr. Lazar y Cia. S.A. son desarrolladas principalmente
en Argentina. Lo anterior, corresponde a lo mencionado en el escrito de la
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contfraparte donde se puede apreciar que Dr. Lazar y Cia. S.A., es una
empresa con amplia trayectoria en Argenfina. Sin embargo no existen
antecedentes de la notoriedad de la marca en Chile, ya que incluso no
fue posible encontrar una direccidon fisica donde poder conocer los
servicios o productos que desarrollan. Por el contrario, si se pude encontrar
informacion asociada a pdginas Web de Argentina y que no fienen
ninguna relacion con la gestion de seguros, por lo que dificimente podrian
llevar a confusion. Del mismo modo, una persona, interesada en buscar
informacion relacionada a pdlizas de seguros en internet, dificimente
llegaria a la pdagina del Dr. Lazar, al utilizar el término Lazar, ya que
claramente no existe una relacidon entre los productos o servicios que
cubren.

f) Que dado el tiempo de existencia de la empresa Dr. Lazar y Cia. S.A. y
de la marca Lazar, claramente se observa falta de interés de la
contraparte en solicitar con la debida anticipacion el nombre de dominio
Lazar.cl.

g) Que respecto a las distintas clases en las cuales la contraparte ha
inscrito la marca, ninguna de ellas se relaciona con el dmbito de los
seguros por lo que de ninguna manera se puede llevar a confusion o
controversias.

h) Que todo accionar en la creacion del dominio LAZAR.CL, por parte del
primer solicitante, esta guiado por la buena fe, con ningun dnimo de crear
perjuicios a terceros, y corresponde sélo para el desarrollo profesional en el
campo de los seguros, Unica y exclusivamente y que de acuerdo a la
normativa vigente en Chile respecto de los seguros, que solo permite
infermediar Seguros de Vida, Generales y de Garantia y de Crédito.
DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 70, con fecha 29 de marzo del 2.011, este

Tribunal Arbitral fuvo presente lo expuesto por el primer solicitante en su
escrito.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 71, con fecha 1 de abril del 2.011, este
Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 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
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presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del
nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: En relacion con lo principal, que atendido lo expuesto en la
parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes
acompanados permiten a este juez drbitro sostener que ambas partes
estdn de buena fe, y no existe infraccién a las normas que para estos
efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los
argumentos del segundo solicitante, el sélo hecho que el dominio en
conflicto contenga las palabras o denominaciones "lazar' como
componentes, en ningun caso permite sostener que se frata de una
solicitante de mala fe, mds todavia cuando se frata de una expresion
genérica y comun, que en nuestro idioma significa “coger o sujetar con
lazo”, segun el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola.
Asi, el término, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos
especificos que Unicamente uno de ellos comercialice, sino que se
identifican tanto en el lenguaje, como en el mercado con varias
actividades. Que, ademds, en materias de nombres de dominio, se ha
desarrollado un principio resumido en la expresion inglesa "first come, first
served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un
mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte
del primer solicitante debe prevalecer;
TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sub lite se
presume en base a los principios generales de nuestro ordenamiento
juridico, articulo 707 del Cdodigo Civil, toda vez que no se ha acreditado
hecho material alguno, en relacion al nombre del dominio "lazar.cl’, que
denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, que incline
la recta razdn a favor de uno o de otro, por lo que este argumento de
parte del segundo solicitante se desechard, debiendo analizar la situacion
relativa al mejor derecho de las partes.
CUARTO: Pese a lo anterior, la regla general del principio de "first come, first
served" no resulta ser una regla absoluta, aun cuando ha sido sostenida en
muchos casos por este Tribunal arbitral, en este caso se considera que no
corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio
referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes
de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente
aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos,
o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este
caso, no ha gquedado suficientemente acreditado por medios de prueba
suficientes, que ambas partes fienen derechos que justifican su legitimo
intferés en el nombre de dominio en cuestion, pues en este caso el segundo
solicitante DR. LAZAR Y CIA. S.A. QUIMICA INDUSTRIAL, tiene un respaldo
claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un
mejor derecho al dominio en cuestion, inclinando la recta razén a su favor,
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toda vez que posee un registro marcario, actualmente vigente ante el
INAPI sobre la marca “Lazar”, Registro N° 625307, clase 5 sobre medicinas,
productos quimicos, farmacéuticos, etc. Registros debidamente
acompanados a estos autos, junto a las marcas debidamente inscritas en
el extranjero, todos antecedentes acompanados a estos autos. En
consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad vdlidamente
adquirido sobre la expresion “lazar”, es decir un derecho sobre idéntica
expresion a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL
QUINTO: Que el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el
primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestion, no fue
acreditado, sélo se indicé que es o seria la asesoria en materia de seguros,
pero no se acompand ningun antecedente a estos autos para acreditar
sus dichos, por lo que no hay nada que respalde que no se frata del mismo
rubro al que se dedica el segundo solicitante, y que permita a este Tribunal
presumir algo diferente y tomar una decision mds informada, o entender
que el dmbito de proteccion de la marca registrada no abarca esta
situacion. La reglamentacién que rige el proceso ha sido oportunamente
aceptada y/o nofificada a las partes de esta causa, correspondiendo a
cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio
intferés -segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para
el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se
produzca la situacion conocida como la absolucion de la instancia o non
likuet, que existia en el derecho romano, y 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 sobrellevo la carga de la prueba”™ APUNTES
DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y.
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. Adicionalmente a
las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la
inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no
ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este
sentenciador en diversas causas, siendo una sancidn procesal que se
encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento
procesal tales como; el articulo 201 del Codigo de Procedimiento Civil que
declara la desercidn 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; y, 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 otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del
término, se tendrd por aprobada. En el caso de autos, aplicando la norma
general en materia de prueba de nuestro ordenamiento, incumbe probar
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la existencia o extincion de las obligaciones a quién alega aquellas o esta,
lo que en autos no ha ocurrido por la parte que ha alegado los hechos.
Fuera de lo anterior el segundo solicitante ha acompanado una serie de
registros de la marca “lazar” que datan desde el ano 2.002 en adelante,
mdads los antecedentes de su empresa, asi el primer uso de esta marca es
con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto
de autos y es consecuente con el desarrollo de su actividad comercial.
SEXTO: Que el signo lazar confenido en el dominio en cuestion, es
absolutamente idéntico a la marca inscrita por parte del segundo
solicitante, y no contiene ningun signo o expresion distintiva o
diferenciadora original, es un hecho entonces, que las expresiones son
idénticas y fonéticamente resultan iguales, esto constituye un hecho
publico y notorio e induce a una clara confusidn en los usuarios de Internet
y puUblico en general, confusién que justamente la legislaciéon actualmente
vigente en nuestro pais y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de
facilitar el comercio mundial.

SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestion
compuesto por el signo “lazar”, infringe la marca comercial respecto del
dmbito de proteccidon de dicha marca, lo que se acredita por la
informacion acompanada y debidamente acreditada en el expediente y
la falta de respaldo del primer solicitante que no permite al Tribunal llegar a
otro tipo de conclusidon. Esto no hubiera ocurrido de contener el dominio
otros elementos originales y distintivos, y estar claramente establecido que
el rubro del primer solicitante es absolutamente distinto al del segundo,
pero en el caso en comento, la forma del dominio si generard confusion
enfre usuarios y consumidores, justamente lo que buscd proteger el
segundo solicitante al requerir su inscripcidon marcatoria.

OCTAVO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este
proceso, se deduce que DR. LAZAR Y CIA. S.A. QUIMICA INDUSTRIAL, es el
primer usuario y creador del signo "lazar' en el mercado, quien ademads ha
invertido recursos para su proteccidon en Chile, y en el extranjero, aun
cuando no desarrolla toda su actividad comercial en nuestro pais, goza de
un amplio conocimiento a nivel nacional, en su rubro. Por su parte la
primera solicitante alegd en su favor que la expresion [azar correspondia a
una sigla exfraida del nombre de la primera solicitante LAURA GALICIA
SARMIENTO DIAZ, pero no explicé como se habia construido tal sigla y del
un examen al nombre no aparece de modo evidente como puede
haberse construido.

NOVENO: En consecuencia, le parece a este ftribunal, que estos
antecedentes que, a su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo
“lazar” como de propiedad del segundo solicitante, unido a que existe
identfidad entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que
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obra en su favor, mds una actividad comercial legitima y consistente por
parte del segundo solicitante, llaomada conducta comercial concluyente,
lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un
mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta expresion, que
habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "First
Come First Served".

DECIMO: Por ofra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el
Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su
prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la
Legislacion vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por
la norma del articulo 19 nUmero 25 inciso tercero de la Constitucion Politica
del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial
sobre las patentes de invencidén, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnolégicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la
Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que
colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre
o razén social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante
con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las
marcas comerciales y el nombre o razén social gozan de la garantia del
Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan,
cual es el caso de la inscripcion del nombre de dominio en disputa por
parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las
normas del articulo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro
de Nombres de dominio CL, en el senfido de que fodo solicitante de
nombres de dominio debe respetar los derechos vdlidamente adquiridos
por terceros con anterioridad. Esta disposicion es consistente con la norma
del articulo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados
con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus
propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 dias
contados desde la primera solicitud.

DECIMO PRIMERO: Por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo
solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al dominio en cuestion.

RESUELVO:
En mérito de lo senalado en la parte considerativa, de conformidad a lo
establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje
del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 vy siguientes del Codigo
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 "lazar.cl' al
segundo solicitante DR. LAZAR Y CIA. S.A. QUIMICA INDUSTRIAL,
Representada por ALESSANDRI & COMPANIA LIMITADA, RUT: 79.784.430-6.
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Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo
solicitante antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases 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 electrénico.

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

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