sursum.cl

Santiago, 10 de junio de 2014.-
VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA

.1.- Compromiso.

Que con fecha 26 de Noviembre de 2013 fue entregada al Juez Arbitro la
carpeta Oficio NIC OF18976/2013, denominada “Arbitraje dominios sursum.cl 7, en la
cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicd al suscrito su designaciéon como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro por carta y
via e-mail con fecha 26 de noviembre de 2013. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del

expediente arbitral.

Que por carta de fecha 03 de diciembre de 2013 dirigida a NIC Chile,
atencién dofia Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el
suscrito manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempeiiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cité a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia Viernes 13 de Diciembre de 2013, a las 17:45
horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por carta certificada

de la misma a las partes, rolan afs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

[.2.- Partes de este juicio arbitral.
Son partes en este proceso arbitral: PATRICIO HERNAN MILLAR TORRES,

cedula nacional de identidad numero N° 12.928.970-8, domiciliado en José Reyes

Morales 2067, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, Teléfono: 45-9-83136645,
e-mail: millar.torres@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el
caracter de demandado, y LABORATORIOS RECALCINE S.A, Rol Unico Tributario N°
91.637.000-8, domiciliado en Miraflores N° 130, piso 25 , Santiago, Teléfono:

024456000, e-mail: dominios@az.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el

caracter de demandante.



.3.- Comparendo de conciliacion v fijacién de proc edimiento.

Con fecha 13 de Diciembre de 2013, siendo las 17:45 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
segundo solicitante LABORATORIOS RECALCINE S.A., representado por don L  uis
Diaz de Albagli, Zaliasnik Abogados , y del Juez Arbitro don Felipe Barros Tocornal.
Se llamo a las partes a conciliacion sin que se produjera, y se acordo el procedimiento
al cual se sujetaria el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la
parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del
referido comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 12 a fs.

17 del expediente arbitral.

.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 19 a fs. 28 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que LABORATORIOS RECALCINE S.A. Rep. por Rodrigo Albagli Ventura de Albagli,
Zaliasnik Abogados dedujo en contra de don PATRICIO HERNAN MILLAR TORRES ,
con el objeto que la asignacion del nombre de dominio “sursum.cl” recaiga en su
favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion,

entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Comienza la actora sefalando que Laboratorios Recalcine S.A., es una empresa
Farmacéutica Chilena cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la
poblacibn mediante la elaboracion y comercializacion de medicamentos y
productos relacionados de uso humano, destinados a mejorar la calidad de vida
de las personas.

- Expresa que es uno de los mas importantes y connotados laboratorios de Chile
encontrandose profundamente comprometido con el cuerpo médico y con la
salud de los pacientes, preocupandose de la calidad de sus productos y
representando una sélida base de sustentacion para proyectarse como una

empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial.

- A continuacion indica que a 85 afios de su fundacion es la empresa lider del
mercado farmacéutico de Chile, 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,

bilégico y quimico-farmacéutico.



La actora sefiala que posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre
de dominio en disputa, toda vez que cuenta con registros para la denominacién
“sursum” desde hace mas de 35 afos y que se condice con el nombre con que
sus productos se distinguen en el mercado, siendo titular del Registro

N°769.891, “Sursum”, para la clase 5.

Agrega que como puede apreciarse el tener registrada la marca “sursum” es solo
una muestra de la fuerza intrinseca y distintividad que lleva inserta dicha marca,
lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que le asiste sobre el dominio
sursum.cl, toda vez que éste es idéntico a la marca que tiene registrada en
atencibn a que no se introduce ningun elemento diferenciador de las

denominaciones representadas.

Adicionalmente indica que al contrastar los elementos sursum y sursum.cl, se
pude denotar que su marca registrada queda inserta de manera integra dentro
del signo pedido, siendo absolutamente exacta al identificador pretendido para el
nombre de dominio disputado.

Expresa a continuacion la actora que todo lo sefialado no hace sino generar un
serio riesgo de asociacion por parte del publico consumidor, entre los productos
y servicios que ella ofrece y aquellos que pretende colocar en el mercado u
ofrecer el primer solicitante a través del dominio en disputa, toda vez que la
totalidad de los vocablos que componen su marca, se encuentran insertos dentro
del privilegio industrial solicitado, en una secuencia grafica y fonética idéntica,
todo lo cual torna imposible la coexistencia pacifica de estos elementos.

La actora agrega ademas que “Sursum” es una marca creada, registrada y
profusamente utilizada por ella, por lo que su uso o aprovechamiento por parte
de un tercero le causara un grave perjuicio.

Luego indica que todo lo que expone resulta enormemente relevante por cuanto
tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso
malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio, lo que decanta
de manera indefectible en la obstruccion al ejercicio de los derechos
legitimamente adquiridos por su parte y lo que es mas gravoso, en la dilucion de
Su marca “sursum” que cuenta con amplio reconocimiento, posicionamiento y

vigencia en el mercado.

El demandante, luego de explicar la importancia de la proteccién de los nombres
de dominio, sefiala como criterios aplicables para la solucion acerca de conflictos
de asignacion de nombres de dominio los siguientes: a) Criterio de la titularidad
sobre una marca comercial, en relacion con los nombres de dominio; b) Criterio
del mejor derecho derivado del uso empresarial legitimo; c) Inaplicabilidad del

principio doctrinal del “first come, first served”.



- Por ultimo, la actora concluye que considerando la existencia del registro para la
marca “Sursum” en Chile, para proteger diversos productos de las clases 5, su
vinculacion con los productos que ofrece y los servicios relacionados a los que
puede ligarse, ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio sursum.cl,

por ser idéntico a su registro marcario.

1.4.2.- Traslado demanda v tramite evacuado en rebe |dia: A fs. 67 de autos figura la

resolucion que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirié traslado al
demandado por el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafiados los
documentos con citacion de la contraria. EI comprobante de notificacién a las partes por
correo electronico de dicha resolucion rola a fs. 68 de autos y por carta certificada al
primer solicitante a fs. 69. Por resolucion de fecha 31 de enero de 2014, se tuvo por
evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 67
de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan afs. 72 y fs. 73

de autos.

I.5.- Prueba.

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Por resolucion dictada con fecha 31 de Enero de

2014, se recibi6 la causa a prueba por el término de 5 dias habiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “sursum.cl”.- La interlocutoria de prueba
fue notificada a las partes por correo certificado segun consta en los certificados de la

empresa de correos que rolan afs. 72 y 73 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: _ Parte demandante. La parte demandante acompafié con

citacion, en su escrito de demanda, documentos que no fueron objetados por la parte
demandada, los que rolan de fojas 29 a 66 de autos, segun el siguiente detalle:
Uno.- Impresion simple de la pagina web www.inapi.cl, en los que se indica que
Laboratorios Recalcine S.A. es titular de los siguientes registros marcarios: Registro N°
769.891, “Sursum”, Palabra o Denominacion, clase 5, de fecha 24 de Septiembre de
2006; Registro N°468.029, “Sursum”, Palabra o Deno minacion, clase 5, de fecha 24 de
Septiembre de 1996; Registro N°312.427, “Sursum”, Palabra o Denominacion, clase 5,
de fecha 22 de Agosto de 1986; Dos.- Impresiones simples de la pagina web

www.recalcine.cl; Tres.- Fallo arbitral pronunciado por la Juez Arbitro Nic Chile dofia

Janett Fuentealba Rollat, de fecha 25 de Agosto de 2009, en relacién al nombre de

dominio “pathfinder-chile.cl”; Cuatro.- Fallo arbitral pronunciado por el Juez Arbitro Nic



Chile don Marcos Morales Andrade, de fecha 06 de Julio de 2009, en relacion al
nombre de dominio “promain.cl”; Cinco.- Fallo arbitral pronunciado por el Arbitro Nic
Chile dofia Maria José Allende Gutiérrez, de fecha 07 de Mayo de 2012, en relacion al

nombre de dominio “nutra-vida.cl”.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada .- La parte demandada no rindié prueba

documental.

I.6.- Observaciones a la prueba:  Ninguna de las partes formulé observaciones a la

prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacion para o ir sentencia.

Por resolucién de fecha 06 de Mayo de 2014 y atendido al mérito de autos, se
cito a las partes para oir sentencia. El tribunal no decretd6 medidas para mejor resolver.
La referida resolucion rola a fs. 74 del expediente arbitral, la que fue notificada por
correo electronico a las partes con igual fecha, de acuerdo a comprobante que rola a
fojas 75 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad
de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio

“sursum.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, PATRICIO HERNAN MILLAR TORRES,
ha tenido el caracter de demandado, y LABORATORIOS RECALCINE S.A, ha tenido
el caracter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha
correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus

derechos son de igual o mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que la actora ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros, que: 1) Laboratorios Recalcine S.A., es una
empresa Farmacéutica Chilena cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la
poblacidon mediante la elaboracion y comercializacion de medicamentos y productos

relacionados de uso humano, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas;



2) Es uno de los mas importantes y connotados laboratorios de Chile encontrdndose
profundamente comprometido con el cuerpo médico y con la salud de los pacientes,
preocupandose de la calidad de sus productos y representando una solida base de
sustentacion para proyectarse como una empresa vigente y eficiente en el mercado
latinoamericano y mundial; 3) Posee intereses reales, efectivos y serios sobre el
nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con registros para la denominacion
“sursum” desde hace mas de 35 afos y que se condice con el nombre con que sus
productos se distinguen en el mercado, siendo titular del Registro N°769.891, “sursum”,
para la clase 5; 4) Como puede apreciarse el tener registrada la marca “sursum” es sélo
una muestra de la fuerza intrinseca y distintividad que lleva inserta dicha marca, lo cual
no hace sino dar cuenta del mejor derecho que le asiste sobre el dominio sursum.cl,
toda vez que éste es idéntico a la marca que tiene registrada en atencién a que no se
introduce ningun elemento diferenciador de las denominaciones representadas;
5) Al contrastar los elementos sursum y sursum.cl, se pude denotar que su marca
registrada queda inserta de manera integra dentro del signo pedido, siendo
absolutamente exacta al identificador pretendido para el nombre de dominio disputado.;
6) Todo lo sefialado no hace sino generar un serio riesgo de asociacion por parte del
publico consumidor, entre los productos y servicios que ella ofrece y aquellos que
pretende colocar en el mercado u ofrecer el primer solicitante a través del dominio en
disputa, toda vez que la totalidad de los vocablos que componen su marca, se
encuentran insertos dentro del privilegio industrial solicitado, en una secuencia grafica y
fonética idéntica, todo lo cual torna imposible la coexistencia pacifica de estos
elementos; 7) Tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por
el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio, lo que decanta
de manera indefectible en la obstruccion al ejercicio de los derechos legitimamente
adquiridos por su parte y lo que es mas gravoso, en la dilucion de su marca “Sursum”
gue cuenta con amplio reconocimiento, posicionamiento y vigencia en el mercado; 8)
Como criterios aplicables para la solucion acerca de conflictos de asignacion de
nombres de dominio deben tenerse presente los siguientes: a) Criterio de la titularidad
sobre una marca comercial, en relacién con los nombres de dominio; b) Criterio del
mejor derecho derivado del uso empresarial legitimo; c¢) Inaplicabilidad del principio
doctrinal del “first come, first served”, y; 9) Considerando la existencia del registro para
la marca “Sursum” en Chile, para proteger diversos productos de las clases 5, su
vinculacion con los productos que ofrece y los servicios relacionados a los que puede
ligarse, ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio sursum.cl, por ser

idéntico a su registro marcario.



CUARTO: Que la parte demandante acompafid documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular de la marca comercial “sursum” en Chile para la
clase 5 que dice relacion con productos medicinales y farmacéuticos, y; ii) que el actor
desarrolla una actividad empresarial en Chile en el mercado farmacéutico, hecho que

es publico y notorio.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la demanda ni
presentd escrito alguno, como tampoco acompafié prueba de ninguna especie
tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son
de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aguellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual

proteccion juridica.

SEXTO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente

adquiridos por terceros.”.

SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad LABORATORIOS RECALCINE S.A., tiene un mejor derecho
para ser titular del nombre de dominio “sursum.cl” por cuanto ha acreditando que es
titular de la marca comercial “sursum” para la clase 5, la cual es idéntica con la
expresion solicitada como nombre de dominio en autos, y que este registro data del afio
1986.



. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1. Asignese el nombre de dominio “sursum.cl” a LABORATORIOS RECALCINE
S.A., Rol Unico Tributario N° 91.637.000-8.

2. Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran

pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3. Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y

electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete,
cédula nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Nicolas Lucero Letelier, cédula
nacional de identidad N° 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291,

piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Nicolas Lucero Letelier



