FALLO POR ARBITRAIJE DE DOMINIO

<macrosol.cl>

—ROL 15724 -

Santiago, catorce de junio de dos mil doce
VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 15724 de fecha 12 de enero de 2012, 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 solicitud de asignacion del nombre de dominio <macrosol.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por
correo electrénico 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 Sergio
Alejandro Diaz Ugalde, Rut: 15.692.009-6, Francisco Vergara 2939, Antofagasta y como segundo solicitante
Laboratorios Recalcine S.A., Rut: 91.637.000-8, Contacto Administrativo: Enrique Weisselberger, Miraflores
N2 130, Piso 25, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 13 de enero del 2012, se tuvo por constituido el Tribunal
Arbitral y se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el dia viernes
20 de enero del 2012, a las 10.25 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 20 de enero del 2012, se llevé a cabo la referida audiencia con la presencia de
Matias Edwards, por el segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacion, acordandose las
Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 12, con fecha 24 de enero del 2012, este tribunal arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles 07 de marzo
de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 13, Matias Edwards Zamora, presentd un escrito, como segundo solicitante, de
demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

a) Que, Laboratorios Recalcine S.A., es una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es
contribuir a la salud de la poblacién, mediante la elaboracién y comercializacion de medicamentos de uso
humano, en su mayoria de caracter genéricos, cuenta con un gran equipo de profesionales altamente
capacitados y constantemente orientados a crear productos que se encuentren conforme con las nuevas
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tecnologias, avances y requerimientos de la Industria Farmacéutica, lo cual se traduce en beneficio directo
para sus consumidores;

b) Que, para garantizar las especificaciones y andlisis de sus productos segln las normas chilenas y de las
farmacopeas internacionales, su representado posee un Laboratorio de Control de Calidad, el cual ha
permanecido en constantes procesos de modernizacién de sus equipamientos y tecnologia. Como respuesta
a los exigentes requerimientos de las buenas practicas de fabricacién y control de farmacos, estos productos
cumplen con cada una de las estrictas especificaciones de las Autoridades Sanitarias Chilenas; de hecho, los
procesos de elaboracion de medicamentos, han sido disefiados aplicando tecnologia de punta, a lo cual
deben agregarse las constantes fases de validacion, monitoreo y documentacién farmacoldgica,
absolutamente necesarias para garantizar el apego de los mismos a los requerimientos propios de esta clase
de productos;

c) Que, a principios de los afios noventa, su parte inicia un fuerte proceso de expansion internacional. Los
primeros paises donde llegd con sus productos fueron Peru, Colombia, Bolivia y Paraguay. Hoy ya esta
presente en 16 paises de Latinoamérica y en el afio 2006 la compafiia ingreso al continente asiatico a través
de una alianza estratégica que firmdé con una empresa de Vietnam del mismo rubro. En el afio 2003, inicia el
proceso de construccion del actual Complejo Farmacéutico de la compaiiia, el cual se puso en marcha en
diciembre del 2005, erigiéndose como uno de los centros de investigacién farmacolédgica mas innovadores
del Cono Sur. En efecto, La tecnologia y los altos estandares de calidad aplicados en los mismos, lo
convierten actualmente en el mds moderno de Latinoamérica. Hoy, a 85 afios de su fundacién, es la
empresa lider del mercado farmacéutico de Chile. Ello, debido a que constantemente esta desarrollando
proyectos en biotecnologia y estudios clinicos, bajo el alero de las principales instituciones formadoras de
Chile y el extranjero, asociadas al campo clinico, bioldgico y quimico-farmacéutico. Una expresién clara de
este caracter, reside en su calidad de unico laboratorio nacional que posee actualmente lineas de
investigacion propias, en torno a la elaboracién de farmacos de nueva generacion;

d) Que, su representado actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio
en disputa, toda vez que cuenta con un registro marcario que incluye el término macrosil, y que se condice
con el nombre con que sus productos se distinguen en el mercado, y que corresponde al N° 630.872, clase 5
y acompaia informe emitido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, para el registro enumerado
precedentemente;

e) Que, como puede apreciarse, el registro recién indicado es sélo una muestra de la fuerza intrinseca y
distintividad que lleva inserta la marca macrosil, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que
asiste a su mandante sobre el dominio macrosol.cl, toda vez que éste, al ser confrontado con la marca
registrada por su mandante, resulta confusamente similar a las mismas, en atencién a que no se introduce
ningun elemento diferenciador de las denominaciones representadas. El reemplazo del fonema “i” por el
vocablo “0” dentro del dominio objeto de la presente litis, no le otorga distintividad grafica alguna a la
designacion del dominio en disputa, toda vez que, al contrastar los elementos macrosil y macrosol, podemos
denotar que la marca registrada por su mandante igualmente queda inserta de manera practicamente
integra dentro del signo pedido;

f) Que, a partir de un analisis fonético entre los signos en conflicto, se advierte la enorme similitud existente
entre las composiciones “macrosil” y “macrosol”, atendido fundamentalmente a que los fonemas que la
componen son practicamente los mismos (ello, por la sola salvedad de la vocal situada en la tercera silaba) y
por ende, la pronunciacién de dichos conjuntos es enormemente similar, ya que ambos signos comienzan
con la locucién “macros” y finalizan ambos en el fonema “L”. En directa relacion con ello, es importante
sefialar que es un fendémeno conocido que los consumidores suelen recordar las marcas especialmente por
sus segmentos iniciales, precisamente idénticos en estos autos;

g) Que, la inclusion de la letra “0” en reemplazo del elemento “i” dentro del dominio pretendido, no le
otorga a dicho conjunto ninguna diferenciacion que pueda resultar relevante al momento de distinguirla en
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Internet, toda vez que la pronunciacion del conjunto final “sol”, es practicamente idéntica a la locucién “sil”,
por lo cual el poder distintivo de la vocal o aisladamente considerada, se diluye de manera indefectible. Lo
anterior no hace sino generar un serio riesgo de asociacién por parte del publico consumidor, entre los
productos ofrecidos por su mandante y los que pretende colocar en el mercado el solicitante de autos a
través del dominio en disputa, toda vez que la totalidad de los vocablos que componen la marca de su
mandante, se encuentran insertos en su totalidad dentro del privilegio industrial solicitado, en una

secuencia grafica y fonética practicamente idéntica;

h) Que, siguiendo a la Jurisprudencia, a partir de la resolucion recaida sobre la asignacion por el nombre de
dominio pathfinder-chile.cl, se ha insistido en la idea de que, cuando se enfrenta una disputa que dice
relacion con nombres de dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad, propios de
las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes
y/o en territorios distintos, respectivamente. Si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito sine
qua non acreditar uso del dominio, la situacion se vuelve mas algida y se generan esta clase de conflictos.
Estima que dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso sublite, toda vez que Laboratorios
Recalcine S.A. es titular de la marca comercial “macrosil”, denominacién practicamente idéntica al nombre
de dominio en conflicto, la cual es plenamente usada en el mercado, y en donde salta a la vista que el
reemplazo de la vocal “i” por la letra “0” dentro del signo “macrosil”, no es suficiente para poder estimar
que el primer solicitante tenga un mejor derecho sobre los dominios pretendidos. En efecto, si no se deja
habida consideracion de esta circunstancia, podria generar que cualquier usuario de la red de Internet, se
vea inducido a error o engafio respecto al origen empresarial de los servicios, productos o de la informacion
que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa;

i) Que, debido a las enormes inversiones que ha realizado el segundo solicitante para generar productos
farmacéuticos especialmente destinados al tratamiento de la bronquitis, amigdalitis, faringitis y otras
enfermedades asociadas, los usuarios de Internet propenderan a creer que el nombre de dominio
macrosol.cl esta directamente relacionado con su representado, puesto que, como se indicé anteriormente,
su elemento distintivo es confusamente similar a la marca de su mandante, registrada con anterioridad.
Como consecuencia légica de lo anterior, los usuarios que identifican la marca macrosil con su titular
legitimo, creerdn que se trata de un dominio de su cliente avocado a la publicitacién, distribucion o
comercializacion de farmacos macrosil o una extension de su estrategia de marketing, generandose una
concepcién errada del origen empresarial de los productos ofrecidos a través del dominio en disputa;

j) Que, el crecimiento exponencial que ha significado el uso de internet a nivel mundial, (de forma
meramente referencial, en los Ultimos 10 afos, ha pasado de tener 250 millones de usuarios a principios del
2000, a incorporar mas de 2000 millones de navegantes en el afio 2011), ha devenido en la existencia de
diversos conflictos juridicamente relevantes. En este sentido, uno de los mas recurrentes dice directa
relacion con los nombres de dominio. A partir de la denominacién que designa un nombre de dominio, el
titular del mismo puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relacién con
determinados productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio, asi como también
respecto de las prestaciones asociadas a la referida direccion, tales como la distintividad propia otorgada
por el disefio de una pagina web. Es por ello que, insistiendo en esta idea, la finalidad detras del nombre de
dominio apunta precisamente a identificar al usuario dentro de la red, ya que, si no persiguiera dicho
propdsito, no existiria un objetivo detrds de la obtencion de registros de nombres de dominio, sino que, por
el contrario, constituirian perfectos desincentivos a la proteccién de la propiedad intelectual, en tanto
mecanismo eficaz para confundir a los consumidores y generar, en definitiva, la dilucion de marcas ya
registradas;

k) Que, los dominios, ademas de la funcién propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol
esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen via Internet,
propendiendo a agilizar, y en definitiva, a facilitar el trafico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de
considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el
fortalecimiento de una marca comercial. La Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el
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derecho comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas
comerciales. En razon de ello, radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al
criterio mds arriba descrito. Su parte, es titular de la marca comercial macrosil, debidamente registrada y
anterior a la solicitud objeto de esta litis, para identificar todos los productos de la clase 5, signo que goza de
gran reconocimiento dentro del mercado nacional y extranjero por su composiciéon y la baja cantidad de
efectos adversos asociados al mismo; en efecto, los productos rotulados bajo el elemento macrosil han
logrado posicionarse como lideres dentro del rubro, luego de afios de esfuerzo de parte de sus creadores, en
crear lineas de investigacion que fueran compatibles con la formaciéon de este medicamento. Todo el
planteamiento indicado, se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada,
como nacional, pero en particular a través de: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP” de
la ICANN, mayor autoridad en esta materia; Informe final de la Organizacién de la Propiedad Intelectual
(OMPI); Articulos 20, 21y 22 del Reglamento para la asignacién de nombres de Dominio NIC Chile;

I) Que, una vez que entré en vigencia la denominada “Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de
Nombres de Dominio” (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP"), quedd establecido como
aspecto fundamental para la resolucién de estos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de
registros marcarios del signo en cuestion, considerandolos como fundamento plausible para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios si el 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”;

II) Que, debemos sumar el hecho de que la coexistencia entre ambas denominaciones se torna
especialmente algida, si tenemos en consideracién que la marca registrada por su mandante protege
productos de la clase 5, sabiendo que en Chile es reconocida la existencia de un alto nivel de auto-
medicacion entre la poblacidn; por lo cual, cualquier equivocacidon o confusidn respecto a la identificacidn
entre éstos productos y aquellos que el solicitante pretenda ofrecer, publicitar o distribuir dentro del
mercado, puede causar graves e irreparables dafios a la salud de los pacientes consumidores del farmaco
macrosil;

m) Que el reconocimiento determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este
concepto es esencial, dado que si el consumidor no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo
realizado sera en vano. Por ejemplo, la dilucidn causada por una marca de nombre o envase muy similar a la
original, dificultara la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede
experimentar un sentimiento de frustracion al darse cuenta que el producto que adquirid no era el que
estaba buscando. Recuerdo: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoria de
productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorias de productos,
al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoria de productos a la
que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia. Asociaciones: Atributos que surgen en la mente
de los consumidores cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que
utilice en otra categoria de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de
baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original. Fidelidad: Eleccion de
una marca por el consumidor ante alternativas de caracteristicas similares. Claramente un consumidor que
no puede distinguir entre dos productos no podra ser fiel a uno de ellos, por lo que la diluciéon también
afecta indirectamente a esta variable. Las variables explicadas anteriormente producen que una marca o
imagen comercial sea distintiva;

n) Que, el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro
del mercado. En este sentido, es precisamente Laboratorios Recalcine S.A. quien ostenta el registro de
marca para la denominacién Macrosil, el cual se encuentra plenamente vigente ante el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial desde el afio 1992, siendo objeto de sucesivas renovaciones. Esta marca, sumada a
innumerables registros adicionales que distinguen diversos productos de las clases 3 (suplementos
dietéticos y alimenticios) y 5 (productos farmacéuticos), ha generado que la mencionada empresa sea vista
como un referente nacional en torno a la elaboracién de farmacos y productos relacionados, reconocidos no
solo dentro del ambito nacional, sino que también a nivel continental. Lo anterior, es consecuencia directa
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de los esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer productos innovadores, de bajo costo y
acorde con estandares internacionales de calidad. Hacer caso omiso del criterio antes descrito, induciria de
manera indefectible a los consumidores y usuarios de internet a error o engafio, toda vez que asociaran los
productos ofrecidos a través del dominio macrosol.cl a aquellos que identifican precisamente a Laboratorios
Recalcine S.A., cuando en realidad, el origen empresarial de los mismos proviene de un tercero y no de su
mandante. Todo lo anteriormente descrito, evidencia la colisién frontal existente entre los derechos
pretendidos por el solicitante y aquellos efectivamente protegidos y tutelados por su representado;

o) Que le principio doctrinal, “first come, first served”, sélo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes
haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio. En efecto, su calidad de “Ultima Ratio” o
alternativa, deriva del hecho de que es un criterio directriz o pauta orientadora en esta materia, lo cual
sugiere efectivamente que no es una norma juridicamente obligatoria. Es en razén de ello, la Jurisprudencia
ha indicado que aun cuando una solicitud pueda prevalerse de éste, resulta plenamente admisible el
reconocimiento de excepciones al mismo, atendidas las circunstancias particulares del caso. En este sentido,
, a proposito del fallo sobre asignacion del dominio 123telefonos.cl, sefialé lo siguiente:“SEXTO: Que la
segunda solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre
en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre otros servicios de
telecomunicaciones via internet, etc., de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en Chile segtn la
documentacion acompafiada en autos, desde el afio 2000, es decir cuatro afios de antigiiedad y en
consecuencia con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante
Nic Chile. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario
aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante
poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "123telefonos.cl". El mismo criterio fue
utilizado al dictar sentencia respecto al conflicto sobre asignaciéon del dominio portalmelon.cl, que en su
considerando sexto, indico;“SEXTO: Que la denominacion "melon" de acuerdo a la documentacion
acompaifiada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo
solicitante y de su producto "Cemento Meldn" y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la
fecha de presentacion en NIC Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer
solicitante.SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio
doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo
solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "portalmelon.cl".

p) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompafia los siguientes documentos:

1. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de
Chile, que da cuenta del registro N2 630.872 para la marca macrosil, denominativo, para distinguir todos los
productos de la clase 5, y que renovo al Registro N2 386.368 macrosil, de idéntica cobertura.

2. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de
Chile, que da cuenta del registro N2 386.368 para la marca macrosil, denominativo, para distinguir todos los
productos de la clase 5, actualmente caducado, pero renovado por el registro mencionado en el punto
primero.

3. Copias simples de diversas secciones de la pagina web www.recalcine.cl, de propiedad de Laboratorios
Recalcine S.A., que da cuenta de la envergadura de productos y servicios ofrecidos esta, su posicionamiento
tanto a nivel local como global y la historia de crecimiento e investigacién que lleva aparejada.

4. Copia de sentencia dictada, en relacién al conflicto sobre asignacion del dominio pathfinder-chile.cl

5. Copia de sentencia dictada, en relacidn al conflicto sobre asignacion del dominio promain.cl.

6. Copia de sentencia dictada, en relacidn al conflicto sobre asignacion del dominio portalmelon.cl.
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OCTAVO: Que, con fecha 14 de marzo de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de
asignacion de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se
tuvieron por acompaiados, con citacién.

NOVENO: Que, con fecha 14 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral, declaré abierto el periodo de
respuestas por el término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia jueves 21 de marzo de 2012,
apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, con fecha 28 de marzo de 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante,
este Tribunal Arbitral resolvié 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
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizaciéon por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacidon se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soporté la carga y, como es obvio, a su no realizacién
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levanté la carga. Al hilo de lo sefialado, como el
juez no esta autorizado para omitir la dictacion de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al
principio de inexcusabilidad, debe determinar cual de las partes debe padecer las consecuencias
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondia. Resulta pacifico entre
nosotros que la distribucidn de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir
de lo prescrito en el articulo 1698 del Cddigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su
extincidén al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit
probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega).
A partir de la norma sefialada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor debera probar lo que sostiene y fundamenta su
pretension, mientras que el demandado debera probar lo que sostiene y fundamenta su oposicion a la
pretensién del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VELEZ. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Talca. 2011.

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

CUARTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la

marca y expresiones publicitarias muy conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, el
cambio de la letra “i” de macrosil, por la “0” resultando macrosol, no puede considerarse como un elemento
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suficientemente diferenciador, como para presumir que no existirad confusidn con el publico al que pretende
asistir uno u otro solicitante; maxime cuando no consta en autos la utilizacién que pretendera dar el primer
solicitante a su sitio, como para aclarar esta circunstancia, por lo que resulta justo, el temor del segundo
solicitante, de que el publico confunda el sitio como del segundo solicitante. Maxime cuando el primer
solicitante aparece como una persona natural, sin indicar en qué rubro de la economia se desempefia, como
para determinar que no sera el area en que se desempeiia el segundo solicitante.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de una marca comercial estructurada en base
a la expresion “macrosil”, Registro N° 630.872, para distinguir distintos productos y servicios de la clase clase
5, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. En consecuencia,
el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretension,
asi, ha acreditado ser una institucién de larga trayectoria nacional y de publico y notorio conocimiento en el
rubro de la biotecnologia a nivel nacional e internacional, unido a una conducta comercial consistente y
concluyente. Ademas, posee marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de
dominio en disputa, su marca se estructura en torno al signo macrosil, sin que la letra “0” que reemplaza a la
i, resulte un elemento suficientemente diferenciador, por la similitud fonética y la proximidad de las letras
en el teclado, ya que los usuarios al tipear el nombre de dominio, por la proximidad de las letras, pueden
caer en el error y derivar en una pagina distinta a la buscada, lo que se conoce como typosquatting.

SEXTO: Que, adicionalmente debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre
servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se
identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, no existiendo de esta forma indicios como
para presumir que su actividad no afectara la protecciéon marcaria del segundo y esto evidencia la posible
confusién que podria traer entre consumidores y usuarios en relacién a las marcas comerciales del segundo
solicitante, y afectar los derechos validamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante,
maxime si no sefiala tampoco, el giro o la actividad que desempefiara con el dominio en cuestion.

SEPTIMO: Quie, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o
alegar los hechos fundantes de la pretensidn y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por
lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional. Prueba que en
el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las
oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: Que, la protecciéon referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este
proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislacion de esta rama del
derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el trafico comercial por potenciales confusiones sobre
el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza juridica del posicionamiento de esos signos
distintivos en el mercado. Asi, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de
un signo o marca en el ambito econdmico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular
esta facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o
juridica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creacién intelectual, cuestion esta ultima
que aparece de especial relevancia en este proceso.

NOVENO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado reiteradamente la amplia libertad
para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y
JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en
contra de Portales Coya, Mdnica:"...el drbitro arbitrador estd llamado a fallar conforme a la prudencia y
equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si
existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez
drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente
inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las maximas de la prudenciay
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la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas
que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico 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 “macrosol.cl”, al
segundo solicitante Laboratorios Recalcine S.A., Rut: 91.637.000-8, sin costas dada la inactividad del
primer solicitante.

2. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacidn de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

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

4. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

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

Resolvié6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucion de
Conflictos NIC-Chile.

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