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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

norlevo.cl

Santiago, lunes veintiocho de octubre de dos mil tr ece.-

VISTOS:

Con fecha 14 de diciembre de 2012, la Asociacion Chilena de Proteccion de la
Familia, domiciliado en calle Pérez Valenzuela N° 1098, comuna de Providencia,
Santiago, solicité la inscripcion del nombre de dominio “norlevo.cl”.

Posteriormente, con fecha 27 de diciembre de 2012, Representado a
Laboratoire HRA Pharma, por Johansson Y Langlois Limitada, ambos domiciliados en
Pio X 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago, solicitdé igualmente la inscripcion del
mismo nombre de dominio “norlevo.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de
la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 18031 de 28 de mayo de 2013 se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de éarbitro en conformidad a la ley, se citd a las
partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrio a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sefialada, s6lo el segundo solicitante por lo que no se produjo
avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 35 sélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 42 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
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respectivos descargos, el que nadie evacuo.

A fs. 43, se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor
derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “norlevo.cl”.

A fojas 47, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 14 de diciembre de 2012, la Asociacién Chilena de

Proteccion de la Familia, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “norlevo.cl”.

Que posteriormente, con fecha 27 de diciembre de 2012, Representado a Laboratoire
HRA Pharma, por Johansson Y Langlois Limitada, solicité igualmente la inscripcion
del mismo nombre de dominio “norlevo.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de
la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrio a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento solo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre
las partes, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°3
inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se
procedio a fijar el procedimiento arbitral y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, solo la parte del segundo
solicitante, en la etapa de discusion, hizo valer sus derechos y defensas sefialando
que presentd una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio “norlevo.cl” en
atencion a sus derechos previamente adquiridos.
Agrega que su solicitud se funda en el hecho que corresponde a un nombre de
dominio que es idéntico, al punto de crear confusién en el publico consumidor, con la
denominacién “NORLEVO” que tiene previamente registrada como marca comercial y
usada tanto en publicidad, como en el mercado, gozando dicha expresion de
identificacion a nivel mundial entre el publico consumidor con su empresa.
Sefala que es una empresa francesa fundada en 1996, del giro farmacéutico,
particularmente en lo que respecta a medicina reproductiva y que sus productos son
distribuidos y comercializados alrededor del mundo, incluyendo nuestro pais.

Que dentro de los productos que elabora, se encuentra el farmaco NorLevo,
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consistente en pildoras anticonceptivas de emergencia en base a Levonorgestrel de
1,5 mm y que se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifica a los
servicios que ofrece, en donde se da origen a la marca “Norlevo”, la cual corresponde
integramente al nombre de dominio en litigio.

Afade que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre “norlevo.cl”, lo
asociara y relacionara de manera automética y sin mediar duda alguna con él y su
producto NorLevo, lo que no permitira a los consumidores diferenciar que los servicios
gue se ofreceran en dicha pagina no cuentan con su garantia.

Refiere que tal como lo demuestra el contrato cuya copia se adjunta en un otrosi de
esta presentacion, la Asociacion Chilena De Proteccidén De La Familia (Aprofa), primer
solicitante del dominio de autos, ha celebrado con él, un contrato de distribucion del
farmaco NorLevo y que asi, reconoce su titularidad sobre dicho farmaco y sus
atributos, entre los cuales se encuentra, entre otros, el nombre y la marca comercial.
Que asi, son indiscutibles para el primer solicitante tanto la fama y notoriedad de la
marca Norlevo, como su titularidad sobre sus atributos identificatorios, como el
nombre y la marca comercial, razoén por la cual es de toda justicia que el nombre de
dominio “norlevo.cl” le sea asignado.

Agrega que el primer solicitante no asistio a la audiencia de fijacibn de normas de
procedimiento, lo que demuestra una total falta de interés en el nombre de dominio en
litigio y que le parece del todo injusto que el dominio de autos se asigne a un tercero,
en circunstancias que el ha sido unico creador de la marca “Norlevo”, a través de la
cual ofrece uno de sus mas relevantes productos, y el nombre de dominio en litigio es
s6lo una derivacion de su marca y nombre de dominio, maxime si la primera
solicitante ha suscrito un contrato de distribucion con el segundo solicitante.

Afade que es quien ha invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para
registrar y dar a conocer su marca comercial a los consumidores y al mundo médico y
guimico-farmacéutico.

Luego cita sus derechos de propiedad industrial y de su empresa relacionada Norlevo
Ltda. : NORLEVO, clase 5, registro 943472 de fecha 15 de noviembre de 2011 y clase
39, servicios de distribucién de productos farmaceéuticos para el cuidado médico,
registro 943408, de fecha 15 noviembre de 2011 y que ademds, es titular del
nombre de dominio www.norlevo.com, el cual se utiliza para informar respecto de las
caracteristicas y funcionalidades del farmaco Norlevo.

Que en cuanto al derecho, cita los Arts. 10, 14 y 20 y siguientes de la Reglamentacion
de Nic Chile y agrega que posee respecto de sus marcas, un derecho de propiedad

adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo
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establecido en el articulo 2° de la Ley N° 19.039 s obre Propiedad Industrial, en
relacion al articulo 19 N° 25 de la Constitucion Po litica de la Republica y que por lo
anterior en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante, se producird una dilucion de sus reconocidas marcas y evidentemente se
inducira a error a los consumidores, quienes incluso podran asociar su marca
desarrollada por un tercero, que ofrecera productos que no contaran con su prestigio y
ademas, aprovechandose en forma gratuita de su prestigio logrado, quien ha invertido
tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas en el mercado.

También arguye que aqui es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como
“criterio de la identidad.

Ademas expresa, que la contraria no manifiesta interés alguno en desarrollar uso de
este nombre de dominio; y que como se demuestra en impresiones que acompana, la
contraria no le ha dado uso relevante alguno, por lo que queda de manifiesto la
intencion de la contraria de realizar un “parking” u ocupacion de un nombre de
dominio.

Concluye solicitando que se acojan sus argumentos interpuestos y en definitiva
disponer el rechazo y eliminacién de la solicitud del nombre de dominio “norlevo.cl”
efectuada por la Asociacion Chilena de Proteccion a la Familia, asignandoselo con
costas.

TERCERO: Que sélo el segundo solicitante durante el periodo respectivo rindié
prueba y al efecto acompafio a los autos 1) Copia de los registros de las marcas
comerciales y de sus empresas asociadas: NORLEVO, registro N° 943.472 que
distingue productos de la clase 5 y NORLEVO, registro N° 943.408 que distingue
servicios de la clase 39. 2) Impresion del sitio web “NORLEVO.CL”". 3) Copia simple
del poder donde consta su personeria. 4) Copia del contrato de distribucion del
farmaco NorLevo suscrito con el primer solicitante del dominio materia de autos.
CUARTO: Que el primer solicitante la Asociacion Chilena de Proteccion de la Familia,
no comparecid en estos autos y durante el periodo de prueba, no rindié ninguna
prueba dirigida acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
QUINTO: Que de la prueba rendida por el segundo solicitante, de los registros de la
marca “Norlevo”, inscrita a su nombre en Chile, que data desde el afio 2001, es decir
mas de diez afios de antigliedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. También
consta del contrato de distribucidn, suscrito entre las partes y no objetado por la
primera solicitante, que no pudo ignorar el nombre y existencia del medicamento

denominado “Norlevo” de propiedad de la segunda solicitante.
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SEXTO: Que la denominacién solicitada “norlevo” de acuerdo a la documentacion
acompafnada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de uno de los
productos de la empresa de la parte del segundo solicitante 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 de la primera solicitante.
SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de
los principios doctrinarios aplicables 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 “norlevo.cl”.
OCTAVO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccién que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa “norlevo.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademéas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y siguientes

del Cédigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “norlevo.cl” a la segunda solicitante,

Laboratoire HRA Pharma.

[l.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante, la Asociacion Chilena de
Proteccion de la Familia.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifiquese la presente sentencia en su oportunidad por correo electrénico a Nic
Chile, Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile, y

devuélvanse los antecedentes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 40 - 2013.



