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Rol No. 65 - 2013
Juicio arbitral seite.cl
ANGELO ISAAC MONTENEGRO MORALES vs. LABORATORIOS LAFI LIMITADA

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
seite.cl

Santiago, 27 de Sept. de 2013.
VISTOS:

Con fecha 19 de Marzo de 2013, don ANGELO ISAAC MONTENEGRO
MORALES, domiciliado para estos efectos en Jorge Hirmas 44247k, Villa Santa
Barabara, Renca, Santiago, en adelante el “primer solicitante”, inscribié para
si el nombre de dominio seite.cl. Luego y encontrandose dentro de plazo, el
dia 28 de Marzo de 2013, LABORATORIOS LAFI LIMITADA, como “segundo
solicitante”, con domicilio para estos efectos en Miraflores 130, Pio 25,
comuna de Santiago, ciudad de Santiago, Region Metropolitana, solicité para si
la inscripcion del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacion para
el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el
Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto, es que
mediante Oficio de Nic Chile No. 18563 se designd a la suscrita como arbitro
para la resolucidn del presente conflicto de asignacion del nombre de dominio
seite.cl, aceptando dicho encargo segun consta en resolucidon de fecha 29 de
Julio de 2013, jurando desempefar dicho cometido fielmente y en el menor
tiempo posible.

En la misma resolucion anterior, se citd a las partes a una audiencia, la cual
fue celebrada con fecha 12 de Agosto de 2013, concurriendo a ella don Matias
Edwards Zamora, abogado, con poder delegado del abogado don Rodrigo
Albagli Ventura, del Estudio Albagli & Zaliasnik, en representacion del segundo
solicitante; en rebeldia del primer solicitante, y el arbitro que conoce de este
conflicto.

Al no producirse conciliacion, el Tribunal fijé6 en la misma audiencia las
bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera
personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y segun rola a fojas 12 y siguientes de
autos, don Matias Edwards Zamora, abogado, en representacion de
LABORATORIOS LAFI LIMITADA, subsidiaria de Laboratorios Recalcine S.A.
interpuso demanda arbitral de asignacion de nombre de dominio, en la cual
expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea
asignado el nombre de dominio. Argumenta en sintesis lo siguiente:

Que LABORATORIOS RECALCINE S.A., es una empresa farmacéutica
chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la poblacion,
mediante la elaboracion y comercializacion de medicamentos y productos
relacionados de uso humano, destinados a mejorar la calidad de vida de las
personas, uno de los mas importantes y connotados laboratorios del pais,
encontrandose profundamente comprometido con el cuerpo médico y con la
salud de los pacientes, preocupandose de la calidad de sus productos y
representando una sdlida base de sustentacidn para proyectarse como una
empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial. Hoy, a
85 afios de su fundaciéon, LABORATORIOS RECALCINE S.A. es la empresa lider
del mercado farmacéutico. Ello, debido a que constantemente estd
desarrollando proyectos en biotecnologia y estudios clinicos, bajo el alero de
las principales instituciones formadoras de Chile y el extranjero, asociadas al
campo clinico, bioldégico y quimico-farmacéutico. Es el Unico laboratorio
nacional que posee actualmente lineas de investigacion propias, en torno a la
elaboracidn de farmacos de nueva generacion. Dentro de este contexto de
constante innovacion y desarrollo, nace en el afio 1998 su marca ZEITE® para
identificar a su conocido antineoplasico, indicado para el tratamiento de
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pacientes con leucemia mieloide cronica. Asi entontes, su mandante es la
creadora, legitima titular y primer adoptante del signo ZEITE®,
profundamente posicionado en el mercado y dentro de la red de Internet, para
distinguir los productos ya sefialados.

Que su representada actualmente posee intereses reales, efectivos y serios
sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con registros
para la denominacién ZEITE®, Reg. 831.154 clase 5, (Renov. al Reg.
510.636) desde hace mas de 15 afios, expresion fonéticamente idéntica al
nombre de dominio disputado SEITE, y que se condice con el nombre con que
sus productos se distinguen en el mercado. Que como puede apreciarse, el
registro indicado es sélo una muestra de la fuerza intrinseca y distintividad
que lleva inserta la marca ZEITE®, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor
derecho que asiste a su mandante sobre el dominio SEITE.CL, toda vez que
éste, al ser confrontado con la marca registrada resulta ser fonéticamente
idéntico a la misma, en atencidon a que no se introduce ningun elemento
diferenciador de las denominaciones representada. Sefiala que es importante
sefalar que es un fendmeno conocido que los consumidores suelen recordar
las marcas especialmente por sus segmentos iniciales, idénticos en estos
autos.

Por ello, hay un riesgo de asociacion por parte del publico consumidor,
entre los productos ofrecidos por su mandante y aquellos que pretenda colocar
en el mercado u ofrecer el solicitante de autos a través del dominio en disputa,
toda vez que practicamente la totalidad de los vocablos que componen dicha
marca, se encuentran insertos dentro del privilegio industrial previamente
registrado por su representada, en una secuencia grafica y fonética idéntica, lo
cual torna imposible la coexistencia pacifica de estos elementos. Hay un serio
riesgo de confusion dentro del publico consumidor, tanto en lo que dice
relacion con el origen empresarial de los productos rotulados bajo la
denominacién ZEITE® de su representada, asi como también en cuanto a la
calidad y el prestigio que éstos poseen dentro del mercado.

Que ZEITE® es una marca creada, registrada y profusamente utilizada
por su mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de
un tercero le causara un grave perjuicio, y que existe una identidad fonética
entre la marca comercial zeite® v/s el dominio seite.cl

En relacion con los antecedentes de derecho, sefiala la importancia de
la proteccion de los nombres de dominio. En efecto, a partir de la
denominacion que designa un nombre de dominio, el titular del mismo puede
identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relacion
con determinados productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este
medio, asi como también respecto de las prestaciones asociadas a la referida
direccién, tales como la distintividad propia otorgada por el diseno 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, puesto que de no perseguir dicho propdsito, no existiria un objetivo
detras de la obtencién de registros de nombres de dominio, sino que, por el
contrario, constituirian perfectos desincentivos a la proteccion de la propiedad
intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir a los consumidores y
generar, en definitiva, la dilucidon de marcas ya registradas. Y luego sefala
los criterios establecidos para la solucion acerca de conflictos de asignacién de
nombres de dominio, mencionando entre otros,

1. Criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relaciéon con los
nombres de dominio. En efecto, este criterio 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, 21 y 22 del Reglamento para la asignacion de nombres de
Dominio NIC Chile.
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2) Criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legitimo.
Segun este principio doctrinal, 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. junto con su empresa relacionada LABORATORIOS
LAFI LIMITADA, quienes ostentan registros de marcas para la
denominacién ZEITE® para distinguir productos de la clase 5, vigentes
ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial desde el afio 1998,
siendo objeto de sucesivas renovaciones. Dicha expresién, sumada a
innumerables registros adicionales que distinguen diversos productos
de las clases 3 (suplementos dietéticos y alimenticios), 5 (productos
farmacéuticos), 29 (productos alimenticios de origen animal) y 30
(productos alimenticios de origen vegetal) ha generado que la
mencionada empresa sea vista como un referente nacional en torno a
la elaboracién de farmacos, suplementos alimenticios y productos
relacionados, reconocidos no sélo dentro del ambito nacional, sino que
también a nivel continental.

3) Inaplicabilidad del principio doctrinal del “first come, first served”: Este
principio 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.

Acompand, la siguiente documentacidn, no objetada por la contraria:

1. Copia simple del informe obtenido en la pagina web del Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro N° 831.154
para la marca ZEITE®, denominativo, para distinguir desinfectantes;
productos para la destruccion de animales dafinos; fungicidas, herbicidas;
productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina;
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos,
material para apdsitos; material para empastar los dientes y para improntas
dentales, en clase 5, y que renovo al registro N° 510.636 ZEITE®, 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 N° 510.636
para la marca ZEITE®, denominativo, para distinguir productos de la clase 5,
actualmente caducado, pero renovado por el registro mencionado en el punto
primero de este otrosi.

3. Copias simples de diversas secciones de la pagina web www.recalcine.cl, de
propiedad de LABORATORIOS RECALCINE S.A

4. Copia simple de la informacién obtenida del Vadémecum de productos
pertenecientes a Laboratorios Recalcine S.A., referente al antineoplasico
ZEITE®;

5. Copia de sentencia dictada, en relacién al conflicto sobre asignacion del
dominio PATHFINDER-CHILE.CL

6. Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del
dominio PROMAIN.CL.

7. Copia de sentencia dictada, en relacién al conflicto sobre asignacion del
dominio NUTRAVIDA.CL

La primera solicitante y demandada de autos no asistid a la audiencia
antes mencionada ni tampoco contesté el traslado conferido por el Tribunal a
la demanda de autos, situacion considerada de rebeldia segiin consta en acta.
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Encontrandose vencidos los plazos sefialados en el Acta de de
Octubre, que fijo las reglas de procedimiento, el Tribunal con fecha 12 de
Agosto de 2013, citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la
procedencia o no de la solicitud de asignacién definitiva del nombre de
dominio seite.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera,
como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria
someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la
inscripcion del nombre de dominio, como se desprende del articulo 6, seccion
segunda, del Reglamento de Nic Chile. Es asi como, segun lo dispone en el
articulo 14, "Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros”.

SEGUNDO: Que dicho lo anterior, en primer término se debe examinar
el cumplimiento de dichos requisitos por ambas partes. Asi entonces, y
analizando si se han cumplido las “normas vigentes sobre abusos de
publicidad”, entendemos que la normativa vigente es la Ley No. 19.733, sobre
Libertad de opinién e informacion y ejercicio del periodismo (norma que
derog6 la anterior Ley No. 16.643 sobre Abusos de Publicidad). Ella va dirigida
a regular el ejercicio del periodismo y normas relativas a los medios de
comunicacién social, encontrando al efecto diversas sanciones. Sin embargo y
en opinién de esta sentenciadora, sélo entendiendo a una pagina web y por
consiguiente a su nombre de dominio como un medio de comunicacion social
es posible subsumir a ésta dentro de la normativa invocada. Aln asi, la
mayoria de las sanciones contenidas en ésta se remiten a informaciones
vertidas mediante un medio de comunicacion social, cuestion que por analogia
nos remite al contenido de una pagina web, lo cual escapa al control de esta
sentenciadora. Entonces, so6lo cabria aplicar lo dispuesto en el articulo 29 de
dicha ley, que hace aplicables los delitos de injuria y calumnia. Luego de
realizar el analisis correspondiente, este tribunal no advierte que alguno de los
solicitantes haya infringido tampoco estas normas, por lo cual no existe
vulneracion a este punto en la hipdtesis sefialada.

TERCERO: Luego, y al examinar el cumplimiento de “los principios de
la competencia leal y de la ética mercantil”, hacemos presente que nos
enfrentamos a principios generalmente aceptados en nuestro derecho, y de
modo especifico encontramos normas en la Ley No. 29.169, que Regula la
competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de Paris para la
proteccidén de la propiedad industrial y demas normas legales. Luego y a la luz
de ellas, no se estima configurada la hipdtesis de vulneracién, toda vez que de
la mera actividad de inscribir un nombre de dominio no subyace la infraccidon
a principios de la competencia leal y ética mercantil, como tampoco podemos
pretender que ese mero hecho sirva para calificar su actitud como de mala fe,
como tanto se ha sefialado en esta sede arbitral. Al no existir otros
antecedentes, no podemos arribar a otra conclusion sino que no se ha
atentado contra los principios mencionados, segun lo exigido por el
mencionado articulo 14 de Nic Chile.

CUARTO: Por ultimo, y analizando si se han infringido o no “derechos
validamente adquiridos por terceros”, debemos mencionar que el segundo
solicitante, LABORATORIOS LAFI LIMITADA, subsidiaria de LABORATORIOS
RECALCINE S.A., es una empresa farmacéutica, de amplia tradiciéon y
reconocimiento en el pais y el extranjero; que ZEITE, es un conocido
antineoplasico, indicado para el tratamiento de pacientes con leucemia
mieloide crénica (LMC), en crisis blastica, en fase acelerada, o en fase crénica
tras el fracaso de un tratamiento con interferon alfa; ademas del tratamiento
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de pacientes adultos con tumores de estroma gastrointestinal malignos
irresecables o metastasicos; y finalmente para el tratamiento de pacientes con
diagndstico reciente de leucemia mieloide crénica.

Que Laboratorios Lafi Limitada es titular de la marca comercial ZEITE®,
denominacién fonéticamente idéntica al nombre de dominio solicitado, en
donde resulta evidente la supresion de la “Z” y su ulterior reemplazo por la
“S”, lo que no resulta ser un elemento diferenciador suficiente para poder
estimar que el primer solicitante pueda tener un mejor derecho sobre éste. En
efecto, al contrastar los elementos ZEITE® y SEITE.cl, podemos denotar que,
fonéticamente, la marca registrada queda inserta de manera integra dentro
del signo pedido, y practicamente la totalidad de los vocablos que componen
la marca se encuentran insertos dentro del privilegio industrial previamente
registrado, en una secuencia grafica y fonética idéntica, lo cual torna imposible
la coexistencia pacifica de estos elementos.

Que en su calidad de tal el segundo solicitante, ha hecho un uso
sostenido en el tiempo de la denominacion “ZEITE”, registrandola como
marca comercial, segln consta en autos. Es asi como, ante la existencia de
estas marcas comerciales, esta sentenciadora considera que existe un legitimo
interés respecto a la denominacion referida, y por consiguiente respecto al
nombre de dominio de autos.

QUINTO: Que es efectivo que don Angelo Isaac Montenegro Morales
fue el primer solicitante, pero que siendo el Principio “First come, first served”
solamente un principio, y no un derecho, el mismo es Unicamente orientador
de idéntica situacion de relevancia de los intereses que se pretende
satisfacer, por lo que correspondera avocarse al analisis de fondo de los
mismos. El primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto al
nombre de dominio en disputa. Es mas, no comparecié a la audiencia, ni lo
hizo durante todo el proceso, el que se ventilé en su rebeldia. El principio en
analisis pues, se aplicaria tan s6lo en aquella situacion en la cual ninguno de
los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de
dominio en disputa, lo que en la especie no sucede, tal como se vera.

SEXTO: Que ante este Tribunal, seguin lo ya expresado, el primer
solicitante no ha hecho gestién alguna para controvertir los hechos
fundamento de la demanda del actor, ni tampoco ha allegado antecedente
alguno que permita configurar un mejor derecho a su favor. Dada esta
situacién, la cual es considerada de rebeldia segln lo sefialado en autos, no
cabe a esta sentenciadora sino tener a su favor - como también ha sido
mencionado - el principio doctrinario del primer solicitante o “first come, first
served”, el cual opera en situaciones de Ultima ratio, en el evento de existir
equivalencia respecto a los derechos esgrimidos por los solicitantes de un
nombre de dominio. Dicha situacion no se presenta en la especie dada la no
comparecencia de la demandada, por lo cual ni siquiera es posible aplicar este
principio al conflicto de autos.

SEPTIMO: Que siguiendo este orden de ideas, y al no tener otros
argumentos a la vista, el Tribunal estima que es al demandante y segundo
solicitante de autos a quien le asiste un mejor derecho sobre el nombre de
dominio seite.cl, basado en los antecedentes invocados, y de modo sustancial
aunque no Unico, en los elementos marcarios invocados, jugando un papel
trascendental la fama y notoriedad de la expresidon “ZEITE”, elemento idéntico,
fonéticamente, al del nombre de dominio en disputa. En efecto, la variacion
de la letra S por la letra Z no logra darle la necesaria distintividad para
otorgarle proteccion. Finalmente podemos sefialar que por aplicacion del
“criterio de la titularidad” de marcas comerciales y nombres de dominio, los
cuales son cuasi-idénticos a la expresion solicitada, el uso del signo solicitado
Zeite, y la insercion de la marca comercial en el nombre de dominio disputado
con 4 de sus 5 letras idénticas graficamente, lo que eventualmente podria
provocar confusion en los consumidores, son criterios que nos permiten
comprobar un mejor derecho para este solicitante.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, se hace presente a las partes
que para arribar a lo ya expuesto se ha utilizado no sdlo los criterios ya
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mencionados, sino que se ha atendido a diversas normas orientadoras de
nuestro ordenamiento juridico, como asimismo a criterios de justicia y equidad
necesarios para poder llegar a la resolucion final, concluyendo entonces que la
asignacion definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante
no vulnera derechos de ninguna especie. Sin embargo, este Tribunal advierte
que quedan a salvo los demas derechos que tanto el primer como el segundo
solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime
pertinentes. Es necesario sefalar ademas que del analisis de los documentos y
de los argumentos acompafiados por el segundo solicitante, puede inferirse
con suficiencia, que en su solicitud ha actuado de buena fe y motivado por un
interés comercial legitimo.

NOVENO: Que como Ultima cuestion, y remitiéndose a la condena en
costas solicitada por el actor, en su analisis encontramos lo dispuesto en el
Articulo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece
el Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, el cual luego de sefialar entre otros
que en casos de conflictos de inscripcion como éste, el primer solicitante se ve
eximido del pago de costas, sefiala expresamente: "Sin perjuicio de lo
anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del
arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio
rechazado a inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de
derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante
haya actuado de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido
motivo alguno para litigar”. Es asi como al ser una facultad privativa del juez
arbitro determinar la procedencia de la condena en costas, y teniendo en
consideracion que no se ha configurado vulneracién ni mala fe alguna, sino
que soélo se ha estimado como elemento gravitante el mejor derecho del actor,
el cual por lo demas simplemente se limité a probar esta Ultima circunstancia,
no aportando antecedente alguno respecto a este punto, es que este Tribunal
estima que no se ha logrado demostrar fehacientemente que la sola
inscripcion del solicitante originario sea constitutiva de mala fe, ni tampoco
que éste no haya tenido motivo plausible para litigar. Tampoco podemos
entender que sea evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros
por cualquier causa ya que de los antecedentes expresados no se permite
concluir aquello segun lo ya desarrollado.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio seite.cl
presentada por el primer solicitante don ANGELO ISAAC MONTENEGRO
MORALES.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio seite.cl al segundo solicitante, esto es, LABORATORIOS LAFI
LIMITADA Rut 94.398.000-4

3.- Que no se condena en costas a la vencida.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.
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Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro Nic Chile.

Autorizan en la calidad de testigos dofia LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut
14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6
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