plexus.cl

En Santiago, a 27 de Diciembre de 2005.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF04755, de 5 de Mayo 205, por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion weagBitraje, a fin de resolver el conflicto
entre Gonzalez y Compafiia Limitada y LaboratoriaB Limitada, por la inscripcion del
nombre de dominio plexus.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que rola addjey 3.

3.- La resolucion de fojas 4, de 16 de Mayo de 2@@B la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a compdwea las partes para fijar las normas de
procedimiento.

4.- Notificaciéon de fojas 5, que se hace a lasegayta Nic Chile, con fecha 17 de Mayo de
2005, de la resolucion sefalada en el niumero anteri

5.- Documentos de fojas 6, 7 y 8, en los que canstase envio a las partes y a Nic Chile,
por correo certificado, con fecha 17 de Mayo de5208 notificacion de que tratan los
nameros anteriores.

6.- Documento de fojas 9, en el que consta quejamiedcorreo electronico, se informoé a
las partes y a Nic Chile, la resolucién de fojag de les envié copia por ese medio.

7.- Documentos de fojas 10 y 11, en los que colsstpersoneria y el poder de los
representantes de Laboratorios Lafi Limitada.

8.- Acta del comparendo realizado con fecha 6 deJie 2005 en ausencia de la parte de
Gonzalez y Compafia Limitada, y con la sola asis¢ede la abogado dofia Sharon
Gottlieb Sabah, en representacion de LaboratorasLimitada, en el cual se fijaron las
normas por las que se regira este procedimientoraja a fojas 12 y 13.

9.- Resolucién de fojas 14, de 20 de Junio de 2§08&,ordena notificar el contenido del
comparendo de fs. 12y 13 a los sefiores Gonzaleamp@hia Limitada, y su notificacion
por correo electronico de fojas 15, de 20 de Jdeig005.

10.- Documento publicitario de fojas 16 y 17, cspendiente al producto marca
“PLEXUS” correspondiente basicamente a un prodowdicinal para combatir alergias.

11.- Sendos ejemplares de envases del productas?ler distintas presentaciones, que se
encuentran agregados a fojas 18, 19 y 20.

12.- Folleto de informacion al paciente relativgpedductos Plexus Comprimidos, de fojas
21.

13.- Documento de fojas 22, correspondiente a abpia pagina 304 del Vademécum, que
se refiere al producto Plexus como antihistamigieatiinflamatorio.



14.- Documento de fojas 23, consistente en copitadesolucion No. 11905 de 31 de
Diciembre de 2003, del Instituto de Salud Publea,el cual se autoriza el cambio de
envase para el producto farmaceéutico Plexus Congwsn

15.- Documento de fojas 24 y siguientes, consistentcopia de la resolucion No. 8609, de
31 de Julio de 1989, del Instituto de Salud PuldieaChile, mediante el cual se aprueba el
cambio de denominacion del producto DexclorfemilanMalteato con Betametasona

Comprimidos, por Plexus Comprimidos, registro saimtNo. 25320, inscrito a nombre de

la firma Laboratorios Recalcine S.A., por cuentd.deoratorios Lafi Ltda.

16.- Documento de la pagina web del Departament®rdpiedad Industrial, en el cual
consta que los sefiores Laboratorios Lafi Limitagtay duefios de la marca comercial
“PLEXUS” registrada con el No. 528.499, de 27 devidmbre de 1998, que distingue
todos los productos de la clase 5.

17.- Escrito de fojas 29 mediante la cual la pded.aboratorios Lafi Limitada interpone
demanda de oposicion al nombre de dominio plexusatompafia documentos.

18.- Resolucion de fojas 36, de 8 de Julio de 2@@5la que se tiene por interpuesta la
demanda de oposicion del nombre dominio por parteathoratorios Lafi Limitada y se da
traslado a la contraparte, asi como se tienen amgacies documentos y su correspondiente
notificacion por correo electrénico, cuya copiaaralfojas 37.

19.- Resolucién de fojas 28, de 17 de Octubre @& 2@ediante la cual se cita a las partes
a oir sentencia y su notificacion a las parte poreo electrénico, cuya copia rola a fojas
39.

Y TENIENDO PRESENTE:

l.- Que son partes en este juicio, los sefiores @enzy Compafia Limitada, Rut No.
77.243.700-5, con domicilio en Avenida Valparaist,60ficina 701, Vifia del Mar; y
Laboratorios Lafi Limitada, Rut No. 94.398.000-4ncdomicilio en Avenida Vicuia
Mackenna No. 1094, Santiago.

Il.- Que el asunto materia de este arbitraje ctasn resolver el conflicto suscitado entre
Gonzalez y Compaiia Limitada, como primer soli¢gary Laboratorios Lafi Limitada,
como segundo solicitante, por la presentacion partepde ambos de solicitudes
competitivas para la inscripcion del nombre de dawonplexus.cl, y determinar a quién
corresponde el mejor derecho para que se le asigrierma definitiva dicho nombre de
dominio.

[ll.- En su escrito de fojas 29, la parte de Labmiias Lafi Limitada funda su demanda en
la disposicion de los Articulos 10 y 22 de la Rematacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y los Articulbs46, 1681 y siguientes, 2314 y
siguientes del Cédigo Civil, conforme a lo que atowacion exponen:

Hacen presente que Laboratorios Lafi Limitada etaboratorio farmacéutico que elabora

medicamentos y productos quimicos farmacéuticogemeral, perteneciente al grupo

liderado por Laboratorios Recalcine S.A., prestgigrupo de laboratorios chilenos, que
integra a Laboratorios Pediapharm, Gynopharm, Medidy Rec Farmacéutica, entre

otros, dedicados a la investigacion, creacion ymexa de nuevos medicamentos vy

productos quimicos, farmacéuticos y naturales qaeaa enfermedades que afectan a la
salud en general de todos los chilenos.



Dicho grupo también posee intereses en diversasegatales como Argentina, Peru,
Ecuador y Colombia, entre otros.

Hacen ver que Laboratorios Lafi Limitada cuenta aargrupo de profesionales destinado
a la investigacion y desarrollo de productos, eiige cuales destaca el medicamento
“PLEXUS”, que es un antialérgico, respiratorio, lacy cutaneo, que se encuentra en dos
presentaciones, jarabe y comprimidos, de gran iefdatl, rapidez de accién y costo
moderado, por lo que es constantemente medicadol@say nifios.

Destacan que son también titulares de otros nondere®minio y de mas de 540 registros
de marcas comerciales en Chile, entre las quedfitmummarca “PLEXUS” registro No.
528.499, que distingue todos los productos dedsech, 1o que acreditan con la impresion
de la pagina web del Departamento de Propiedadginduque acompania.

Argumentan también que la primera solicitante nseponi solicitudes ni registros de la
marca “PLEXUS” o similar, que acredite su mejoreddio sobre el nombre de dominio en
disputa, que es idéntico a la marca de propieddd demandante, lo que se comprobo a
través de una busqueda computacional realizada @adina web del Departamento de
Propiedad Industrial, de la marca “PLEXUS”, en ®tis clases y de las presentaciones o
solicitudes o registros de marcas registradas poz@&ez y Compafiia Limitada.

En lo tocante a los antecedentes de derecho, sdafiadasi bien el Reglamento de Nic Chile

no consigna una determinada norma aplicable parasel especifico de las oposiciones o
solicitudes de nombres de dominio, consideran alplés las establecidas en el Articulo 22
del Reglamento, que fija el marco regulatorio pelr@aso de la accion de revocacion y
analizan las normas que sefialan cuando se consideséva la inscripcion de un nombre

de dominio, destacando que el nombre en disputegsponde exactamente a la marca de
Su propiedad.

En tal sentido estima que existe un derecho prestes en términos reales, que debe
constituir un hecho relevante en la causa, que eocehprincipio juridico del “first come,
first served” el cual debe aplicarse sélo con ehci@r de ultima ratio o alternativa para el
caso que no se pueda acudir a ningun otro de losigos doctrinarios que existen al
respecto.

Sefialan también que la marca de Laboratorios Lafiithda, goza de gran fama y
notoriedad en lo que respecta al mercado de lasicmasl y productos quimicos
farmacéuticos, lo que importa que cualquier claseigb, inclusive en areas diferentes de
aquellas en que la marca es utilizada, seran oslados con ésta lo que concernira en
definitiva un uso ilegitimo.

En este sentido hacen ver que el Articulo 16.20deivenio TRIPS consagra, al igual que
el Convenio de Paris la proteccion de la marcari@to

Sefialan también que el primer solicitante transgtedlispuesto en el Articulo 14 pérrafo
1° del Reglamento, segun el cual es responsabildatusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sainesos de publicidad, principios de
competencia leal y de la ética mercantil, como &sma los derechos validamente
adquiridos.

En este sentido, argumentan el primer solicitandéasgrede los derechos marcarios
validamente adquiridos por Laboratorios Lafi Lindi#a Esta conducta tendiente a
apropiarse de un identificador dentro de la re@& s una marca comercial 0 un nombre
comercial debe catalogarse como inmoral y conteatéabuena fe.



Agregan que también el derecho se ha preocupadar#onar la mala fe en toda clase de
situaciones incluso las de la especie, por cuatti@is son practicas modernas derivadas de
las nuevas tecnologias, son conductas que tramsgpeuhcipios de todos los tiempos.

Ademas, se debe tener presente que se ha efeainadario real en el patrimonio de la
demandante, por cuanto un tercero profitara dane y reconocimiento que ha logrado
desarrollar en el transcurso del tiempo.

Analizando la relacion existente entre marcas comaes y nombres de dominio, sefialan
que éstos ultimos, ademas de la funcion técnica cqueplen, tienen también un rol
fundamental como identificadores del origen dedo®rsos bienes y/o servicios que se
ofrecen via Internet.

En razén de lo anterior consideran que debe apéagrprincipio doctrinal que estima que
existe una estrecha relacion entre los nombreonid y marcas comerciales, el cual se
encuentra también contenido en las normas de laRJ§UR considera como fundamental
para iniciar un procedimiento de disputa de domsirsioel nombre de dominio otorgado es
“idéntico o confusamente similar a una marca dealyctos respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos”.

En cuanto al criterio de fama y notoriedad del sigedido, hacen ver que Plexus es una
denominacién reconocida en el mercado de los medictps antialérgicos, la cual ha sido
ampliamente publicitada a través de folletos yetest ubicados en farmacias, centros
médicos, hospitales y clinicas, y a través de widigiddad realizada en forma directa del
cuerpo de médicos y quimicos farmaceéuticos en gkngor medio de visitas médicas
acompafadas de informativos y muestras médicaseies regalan.

Consecuencia de lo anterior, es que Plexus, edelfms medicamentos mas recomendados
por los médicos y farmacéuticos en nuestro pafs, glaratamiento de las alergias.

Sobre el principio del dafio efectivo causado alnepte, sefialan que si se adjudica el
dominio en disputa a la contraparte, sucedera gsi@isuarios de Internet, al ingresar al
sitio plexus.cl, se encontraran con informacionrespondiente a un tercero, es decir,
informacion no relacionada con el verdadero titalarla marca, lo cual se traduce en un
perjuicio irreparable y producira confusion enussiarios de Internet.

Por ultimo, se refieren también al criterio de ilagersiones o proyectos desarrollados,
destacando que el primer solicitante no tiene & mm®mento configurada la pagina web
plexus.cl, lo que demuestra su falta real de isteeépecto de promocionar sus productos
por esta via.

Concluyen que de acuerdo a lo sefalado les caugeenuicio irreparable el hecho que

exista en la red una pagina web, que tenga la mikmaminacion que la marca registrada,
ya que sera identificada con los productos y sewigue elabora Laboratorios Lafi

Limitada y por lo tanto confundidos con lo que prda empresa de la contraparte.

IV.- Con el documento de fojas 27, se tiene poeditado que los sefores Laboratorios
Lafi Limitada son duefios de la marca comercial “RUS” registrada con el No. 528.499
de 27 de Noviembre de 1998, que distingue todoprioductos de la clase 5.

V.- Con los documentos de fojas 23 a 26, se tieweapreditado que Laboratorios Lafi
Limitada cuenta con autorizacién sanitaria corragpmmte para comercializar un producto
farmacéutico con la marca comercial “PLEXUS”.

VI.- Con los documentos de fojas 16 a 22, se tpareacreditado que el segundo solicitante
hace un uso efectivo de la marca PLEXUS en el ccimer



VII.- Que al no haber comparecido a este juicipdde de Gonzalez y Compaifiia Limitada
y no haber presentado argumento ni prueba de rengsipecie, resulta imposible conocer
sus motivaciones, propoésitos o fundamentos paieitaolel nombre de dominio en disputa;
de modo tal que al sentenciador resulta imposi®cer qué derechos pudo haber tenido
el primer solicitante, si tenia alguno, al momedéoformular su peticion, aparte del que
adquiere con el hecho de constituirse en primécisoite de un nombre de dominio.

VIIl.- Que el inciso 1° del Articulo 10 de la Reglantacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL establece que“vwez que la solicitud haya sido
recibida por Nic Chile éste la publicara dentro plelzo méas breve que sea técnicamente
factible, y en todo caso dentro de los siguientd&8 habiles, en una lista de solicitudes en
tramite. Dicha solicitud se mantendra en esta pistael plazo de 30 dias corridos a contar
de la publicacion, objeto de que eventuales indgl@s tomen conocimiento y, si se
estimaren afectados, puedan presentar sus prapicitusles para ese nombre de dominio”.

En consecuencia, el requisito para presentar uin@tsd competitiva, de acuerdo con la
normativa de Nic Chile, es estimarse “afectado® ganforme a su significado equivale a
“menoscabado” o “perjudicado” con la presentaciérladmisma solicitud por parte de un
tercero.

IX.- Que la norma anterior debe ser analizada ercamlancia con lo dispuesto en el

Articulo 14 de dicha Reglamentacion, segun el tsmda de responsabilidad exclusiva del

solicitante que su inscripcion no contrarie laswas vigentes sobre abusos de publicidad,
los principios de la competencia leal y de la étiwarcantil, como asimismo derechos

validamente adquiridos por terceros”.

X.- Que la presentacion de una solicitud de nond&edominio correspondiente a una
expresion idéntica a una marca registrada y utifizzn el comercio, debe entenderse como
un hecho que viola derechos validamente adquipdos! titular de dicha marca, maxime
cuando el primer solicitante no concurre a darieapion, argumento ni prueba alguna que
justifique su uso de dicha denominacion.

XI.- Que el principio segun el cual el nombre danduo debe asignarse al primer
solicitante so6lo puede aplicarse en caso de guguninde quienes presentaron solicitudes
competitivas tenga un mejor derecho sobre la demexi@in en disputa que los otros. De
otra forma no se justifica que exista un procedmtaale resolucién de controversias y de
arbitraje para quienes han presentado solicitudespetitivas, si siempre el primer
solicitante tuviera garantizada la asignacion oehiciio en disputa.

Que en el caso en estudio se considera que losesdfmboratorios Lafi Limitada tienen un
mejor derecho sobre la expresion PLEXUS para ibislericomo nombre de dominio, por
corresponder ella a una marca comercial registyaslanombre de un producto medicinal
gue comercializan con las debidas autorizaciormgatas por la autoridad competente.

XlIl.- En cuanto a la peticion de condenacion entaodormulada por la parte de
Laboratorios Lafi Limitada, ésta sera rechazadeirtind de lo establecido en el inciso final
del nimero 8 del Anexo del Procedimiento de Mediagi Arbitraje de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de NombresDashinio CL, que establece que el
primer solicitante queda exceptuado del pago déaspos menos que se determine que
fuere evidente la existencia de derechos incompatite terceros por cualquier causa, que
dicho solicitante haya actuado de mala fe, o quérlgtro determine que no ha tenido
motivo alguno para litigar, circunstancias que ao kido acreditadas en el expediente.

RESUELVO:



I.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio ptegl pedida por Gonzalez y Compaiiia
Limitada.

Il.- Aceptar la solicitud de Laboratorios Lafi Litada y asignarle en definitiva el dominio
plexus.cl.

lll.- Negar lugar a la peticion de condena en coftamulada por los sefores Laboratorios
Lafi Limitada.

Autoricese esta sentencia por un Ministro de Feradps testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso final del Articulo 140 deldigo de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverria Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverria Bunstg&dula nacional de identidad No.
5.199.640-2.

Santiago, 27 de Diciembre de 2005.



