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Santiago, veintisiete de junio de dos mil catorce
VISTO,

Por oficio 19452, de fecha 27 de marzo de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computacidn de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito |a designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio <teva-chile.cl>.

El suscritoaceptd el cargode arbitro para el cual habia sido designadoyjurd desempefiarlo fielmentey en el
menor tiempo posible,lo cual fuedebidamente notificadoalas partes ya NIC-Chile por correo electréonicoy
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Segln aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Jaime Enrique Pérez
Eyzaguirre, rut. 12.584.841-9, Estoril 200, of. 233, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante CLARO Y
COMPANIA, RUT: 79.753.810-8, representando a TEVA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES, INC., Contacto
Administrativo: Paulina Bardon, Apoquindo 3721, piso 13, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 28 de marzo de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitralyse cité a
las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia viernes 04 de abril de 2014, a las
10.00 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio
en disputa en caso deinasistencia de las partes.

Con fecha 31 de enero de 2014, se llevé a cabo la referida audiencia con la presencia de dofia Maria José
Sepulveda, en representacion del segundo solicitante, en rebeldia del primer solicitante, y en presencia del
sefior Juez Arbitro, no pudiendo producirse, en consecuencia la conciliacidon, se procedié a fijar las Bases del
Procedimiento Arbitral.

A fojas 19, confecha 09 de abril de2014, este Tribunal Arbitral declard abierto el periodo de planteamientos
por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia 24 de abril de 2014.

A fojas 20, dofia Maria José Sepulveda, abogado por el segundo solicitante, presenté al Tribunal Arbitral un
escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, su representada debe ser considerada la legitima titulardela expresion “teva-chile.cl”, siendo quien
posee mejor derecho a obtener la titularidad del nombre de dominio en disputa. Teva Pharmaceuticals
Industries, Ltd., forma parte del reconocido grupo empresarial “TEVA GROUP” (en adelante TEVA), dedicado
al desarrollo, investigacidony comercializacién de productos farmacéuticos a nivel global. Es una delas diez
compafiias farmacéuticas mas grandes del mundo y cuenta con 34 centros de investigacion y desarrollo en
diferentes areas de la medicina. Actualmente, TEVA tiene presencia en 120 paises en el mundo y su
portafolio de productos a nivel mundial supera las 1.300 moléculas;

b) Que, TEVA estd presente en Chilea través de Laboratorio Chile, la compaiiia farmacéutica mas grande del
pais en el rubro de exportacidén de medicamentos a paises de la regidn, representando aproximadamente un
22% de la industria;

c) Que,cuenta con registros marcarios para proteger el signo TEVA en nuestro pais, registros que se
remontan en antigliedad a 1996.Ademds, la marca TEVA se encuentra registrada en Albania, Andorra,
Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bahamas,
Bahréin, Barbados, Bielorrusia, Belice, Benelux, Bermudas, Caribe Neerlandés, Butan, Bolivia, Bosnia y
Herzegovina, Botsuana, Brasil, Islas Virgenes Britanicas, Brunéi, Bulgaria, Burundi, Camboya, Canada, Islas
Caiman, China, Colombia, Republica Democratica del Congo, Croacia, Cuba, Curazao, Chipre, Republica
Checa, Yibuti, Dominica, Republica Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Islas Malvinas, Fiyi, Francia, la
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PolinesiaFrancesa, Gaza, Georgia, Alemania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Granada, Guatemala, el Bailiazgo de
Guernesey, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungria, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica,
Japdn, el Bailiazgo de Jersey, Jordania, Kazajistdn, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Laos, Letonia, El Libano,
Reino de Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Macao, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia,
Maldivas, Republica de Mauricio, México, Moldavia, Mdnaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat,
Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Antillas Holandesas, Nueva Zelanda, Nicaragua,
Nigeria, Noruega, Oman, Paquistdn, Panama, Papla Nueva Guinea, Paraguay, Perq, Filipinas, Polonia,
Portugal, Qatar, Corea del Sur, Rumania, Federacion Rusa, Ruanda, Samoa, Arabia Saudita, Serbia, Islas
Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, IslaSalomdn, Sudafrica, Espafia, Sri Lanka, Santa Helena, San
Cristobal y Nieves, Santa Lucia, San Martin, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Suazilandia, Suecia, Suiza,
Taiwan, Tayikistan, Tanganica, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tunez, Turquia, Turkmenistan, Islas
Turcas y Caicos, Tuvalu, Uganda, Ucrania, los Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido, los Estados Unidos de
América, Uruguay, Uzbekistdn, Vanuatu, Vietnam, Cisjordania, Yemen, Zambia, Zanzibar, Zimbawe, la
Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (con sede en Camerin) y la Comunidad Econdmica
Europea;

d) Que, se opuso a esta solicitud, por estimar que no era posible permitir que se activara una pagina web
bajo el ccTLD “.cl”, a la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identificara con la
marca de su mandante en Chile, comprometiendo el prestigio de sus productos y servicios;

e) Que, dado que el primer solicitante ha asociado |la marca TEVA al complemento “CHILE”, resulta obvio
para surepresentada que el publicoconsumidor desus productos sera inducido a error por la existencia de
una pagina web que creeran promociona y ofrece productos TEVA en Chile;

f) Que, debe considerase como normativa basica y rectora el articulo 14 contenido en el llamado
Reglamento de Nic Chile, la cual sefiala textualmente que: “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 vdlidamente adquiridos por terceros”, con
lo cual se sientan las bases sobre las cuales se deben resolver las pugnas de solicitudes de nombres de
dominio, toda vez que se enumeran claramente cudles son los requisitos de una solicitud de nombre de
dominio valida;

g) Que, se debe tener en especial consideracién que su representada es titular de la marca TEVA en Chiley
que en la actualidad la misma se encuentra en pleno uso y no consta otro derecho por parte del primer
solicitante que la solicitud del nombre de dominio teva-chile.cl, controvertida por esta parte, pues ha sido
presentada con posterioridad al registro de la marca de su representada en el pais. Sus derechos son
anteriores y por lo mismo preferentes a los de la contraparte, en razén de ser creador y titular de la marca
TEVA con anterioridad al primer solicitante;

h) Que, como existen efectivamente derechos anteriores y validamente adquiridos por su representada
respecto de la expresion TEVA, se configura una infraccidn a lo dispuesto en el articulo 14 contenido en el
Reglamento de Nic Chile.El nombre de dominio “teva-chile.cl” corresponde a la extensién natural del
derecho marcario a la expresién TEVA, derecho que pertenece a su representada y que en la actualidad se
usa profusamente en el mercado nacional einternacional;

i) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompania, con citacion:

1. Listado simpleque detalla los registros marcarios de TEVA en el mundo relativos a la marca denominativa
TEVA.

2. Listado simple que detalla los registros marcarios de Teva Pharmaceuticals Industries, Ltd. en Chile que
incluyen la expresion TEVA, a saber, TEVA BIOGENERICS, TEVA BIOTECH, TEVA NEUROSCIENCE y TEVA.
Corresponde destacar que el registro N° 757247, correspondiente a |la marca mixta TEVA, se remonta en
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antigliedad al 18 de marzo de 1996.

3. Copiasimplede los certificadosderegistro de la marca TEVA conferidos por las autoridades marcarias de
China,la Comunidad Econdmica Europea, la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (con sede en
Camerun), los Estados Unidos de América, Marruecos, Hong-Kong, Ecuador, Italia, Benelux y Canada.

4. Ejemplar de calendario corporativo 2014 de Laboratorio Chile en conjunto con TEVA, en el cual se
promocionan los productos de TEVA disponibles en Chile a través de Laboratorio Chile.

5. Ejemplar de publicaciéoninformativa de TEVA, titulado “Teva Hospital & Speciality News”, donde figura un
mensaje del Gerente General de Laboratorio Chile. En dicho impreso se promocionan diversos productos
que exhiben la marca TEVAy que se encuentran disponibles en el pais.

6. Ejemplar de la revista corporativa “TEVA’'S WORLD”, editado durante el otofio de 2007, donde se hace
referencia a las operaciones de TEVA en Latinoamérica y especialmente en Chile, a través de Laboratorio
Chile, miembro de TEVA GROUP.

7. Ejemplar de afiche del “IV Curso de Enfermedades Respiratorias Infantiles 2012”, organizado por la
Sociedad Chilena de Pediatria. En dicho poster se aprecian las marcas TEVA y LABORATORIO CHILE,
auspiciadores del evento.

8. Ejemplar de diptico corporativo “TEVA’S WORLD” del afio 2007, donde se aprecian los paises en los que
opera TEVA representados en un mapa, incluyendo a Chile.

9. Dos ejemplares de empaque del medicamento “MICOFENOLATO MOFETILO”, tal como se ofrece al
publico, en sus presentaciones de 250 y 500 mg. En dichos empaques figuran las marcas de su mandantey
de Laboratorio Chile, ambos parte de TEVA GROUP. Ademds, en una de las caras de los empaques se puede
apreciar que se trata de productos elaborado por TEVA e importado al pais por Laboratorio Chile.

Con fecha 02 de mayo de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacién de
nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por
acompafiados, con citacion.

Con fecha 02 de mayo de 2014, este Tribunal arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el
término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 09 de mayo de 2014, apercibiéndose al
primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 47, con fecha 20 de junio de 2014, 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 reglamentacién querigeel proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una deellas ejercitarlascargas procesales establecidas en su
propiointerés -segiin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratdndose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizacién por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacidn se asocian unas
consecuencias queresultan beneficiosasa la parteque soportdla cargay, como es obvio,a suno realizacion
sevinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levanté la carga. En esta perspectiva, la carga
procesal (también la carga de la prueba) es la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio
procesal. Al tenor de lo sefialado, como el juez no estd autorizado para omitir el pronunciamiento de la
sentencia por la constatacion defalta deprueba, de acuerdo al principio deinexcusabilidad, recogido por los
articulos 10.2 del Codigo Organico de Tribunales y articulo 76 de la Constitucion Politica de la Republica
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debe determinar cual de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la
carga probatoria quelecorrespondia.la regla de la carga dela prueba esta destinada a iluminar al juez que
Ilega al final del procedimiento y debe de resolver, poniendo término al proceso. El estado de duda
generado en el juez frente alas afirmaciones facticas no probadas debe ser despejado aplicando la carga de
la prueba a la parte que debid levantarla. Nuestro legislador contempla una regla que distribuye la tarea
probatoria entre el demandante y el demandado. La doctrina procesal ylajurisprudenciahan determinadoy
complementado la regla, dada su parquedad. Resulta pacifico entre nosotros que la distribucién de la tarea
probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el articulo 1698 del
Cédigo Civil quedetermina que incumbe probarlas obligaciones o su extincién 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. Es perfectamente razonable que se
establezca. No lo seria exigir al que afirma un derecho el tener que probar los hechos que impiden su
reconocimiento por el juez. Esa tarea debe ser asumida por quien pretende que el derecho no sea
reconocido, esto es, por el demandado. Cuando se hace referencia a los diversos hechos juridicos relevantes
para laresolucion del asunto, se distingue entre hechos constitutivos, impeditivos, extintivos y excluyentes.
Por hechos constitutivos deben entenderse los hechos en los cuales el actor sostiene y fundamenta su
pretension. Los impeditivos son hechos producidos simultdneamente con los constitutivos, que les impiden
desplegar su eficacia juridica, como por ejemplo, los vicios del consentimiento en los contratos. Los hechos
extintivos son los que producidos después de los constitutivos, extinguen la eficacia juridica de éstos, como
acontece, por ejemplo, con el pago de la deuda. Por ultimo, los hechos excluyentes son los que otorgan al
demandado un contraderecho que le permite destruir o paralizar la eficacia de los hechos constitutivos,
como ocurre, por ejemplo, conla prescripcién (Dela Oliva, A.). Como se aprecia, los hechos constitutivos se
vinculan a la parte demandante, y los demds a la parte demandada. Pues bien, a partir de la norma
sefialada,ycorrigiendo sus omisiones, la doctrinayla jurisprudenciaha completadola regla en el sentido de
atribuir la carga dela prueba (y por cierto de su alegacidn) de los hechos constitutivos al actor, y la de los
hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En términos mas sencillos, el actor debera
probar lo que sostiene y fundamenta su pretension, mientras que el demandado debera probar lo que
sostieney fundamenta suoposicidéna la pretension del actor. Entre los autores se ha explicado que la parte
que pretende ser beneficiada por los efectos de una norma juridica debe probar sus presupuestos facticos
parasuaplicacién;nolos queimpiden su aplicacién, o modifican, extinguen o excluyen el derecho. pp. 203-
208 Manual:Bordali, Cortez, Palomo, Procesocivil: el juicio ordinario de mayor cuantia. Ed. Abeledo Perrot,
Thomson Reuters, 2013.

TERCERO: Que, nuestra Corte Suprema ha sefialado en ese sentido se ha dicho que la necesidad de probar
no es una obligacidn, sino una carga, toda vez que la primera implica la subordinacién de un interés del
obligado al interés de otra persona, so pena de sancidn si la subordinacién no se efectua; la carga, en
cambio, supone la subordinacidn de uno o mas intereses del titular de el los a otro interés de el mismo. El
litiganteno estd, pues, obligado a probar,laleynolo compele a ello, es librepara hacerlo o no hacerlo; pero
sinoproporciona la prueba de suderecho, sus pretensiones no serdan acogidas por el juez. Se ha sostenido la
dificultad, en ciertos casos, de determinar a quién le corresponde cargar con el peso de la prueba, pero
unanimemente se ha aceptado que ésta le corresponde rendirla al quesostiene una proposicion contraria al
estado normal u ordinario de las cosas, al que pretende destruir una situacidon adquirida .De esta forma, el
demandado que simplemente niega los hechos que han sido sostenidos por el actor, no necesita presentar
prueba alguna en apoyo de ésta. Pero, si el demandante acredita los presupuestos facticos en que funda su
pretension, la situacidn anterior se invierte. (CS., 25 de mayo de 2011, Rol 8792-09).

CUARTO: Que, no consta en autos la utilizacién que pretenderd dar el primer solicitante al sitio, ni cémo
afecta o afectaria esta denominacién los derechos del segundo, sin embargo, teva, es una marca,
ampliamente conocida en el mercado nacional y mundo entero, goza de la caracteristica de marca publicay
notoriay renombrada,lo que a juiciodeeste Tribunal serelaciona en el ambito procesal con el concepto de
hecho publico y notorio, esto es, hechos conocidos generalmente por los individuos en una sociedad
determinada. La circunstancia de que “teva” es una marca generalmente conocida y prestigiada en la
sociedad chilena, puede darse por acreditado, por la abundante prueba documental aportada por el
segundo solicitante sobre este punto, asi como por el conocimiento personal que este juez arbitro tiene de
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tal circunstancia. Esta calidad, conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizas la principal, la
presuncién de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o
nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen
atractivas desde el punto de vista delos intereses comerciales y econdmicos. Lo que importa, que desde el
punto de vista de los intereses comerciales y econdmicos resulte atractivo inscribir dominios o marcas
semejantes, con el objeto de aprovechar su amplia difusién en el mercado; por lo mismo el riesgo de
confusidn entre consumidores y usuarios entales casos es muy alto, afectando asi, los derechos validamente
adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante.

QUINTO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que TEVA
PHARMACEUTICALS INDUSTRIES, INC, es el primer usuario y creador del signo teva en el mercado
nacional y mundial, quien ademas ha invertido cuantiosos recursos para su proteccion en Chiley en el
extranjero, por lo que goza de un amplio conocimiento a nivel nacional einternacional, en su rubro. Unido a
que existe identidad gramatica y fonética entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que
obraen sufavor, unidoal silencio del primer solicitante en todo este proceso, mas una actividad comercial
legitima y consistente por parte del segundo solicitante, lamadaconducta comercial concluyente, lo que de
acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo
solicitantesobreesta expresion, que habilita paradejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia
"first come, first served".

SEXTO: Que como ha sidoacreditado en el proceso, el nombre de dominiosolicitado coincideconla marcay
expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, sin elemento
diferenciador alguno, el agregado chile, al hacer referencia a nuestro pais, no hace sino aumentar la
confusion del usuario, quien con justa razén pensard que se trata de una pagina del conocido laboratorio
para vender y promocionar sus productos, como para determinar fehacientemente que no habra confusion
para el publico consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el area de proteccion de su
marca, mas aun, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca esta enteramente
contenida en el dominio, y al no conocer, como se ha dicho, la actividad del primer solicitante, no puede
descartarse que afectara el giro del segundo; por lo que resulta justificado el temor de tal solicitante en el
sentido que el publico pueda confundir el sitio como del segundo solicitante, mdxime cuando la marca teva
del segundo solicitante resulta ser una marca conocida, como se ha expuesto.

SEPTIMO: Que, el segundo solicitanteha acreditado sertitular de marcas comerciales estructurada en base
ala expresion “teva”, se adjuntan registros marcas comerciales, en Chiley extranjero, idénticas al dominio
solicitado, para varias clases y servicios, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el
segundo solicitante. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que
justifica su pretensién, asi ha acreditado ser una institucién de larga trayectoria nacional, y de
reconocimiento en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.
OCTAVO: Que, por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de
competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten, concluyendo que “teva”
resulta ser una marca conocida y difundida dentro del mundo. Sin embargo, merece consultarse la
Legislacidn vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del articulo 19 nimero
25 incisotercerode la Constitucidn Politica del Estado, |a cual garantiza a todas las personas la propiedad
industrial sobre las patentes de invencidon, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u otras
creaciones analogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en |a
especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razén social y
un nombre de dominioinscrito como segunda solicitantecon un nombre de dominioinscrito primeramente,
en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razén social gozan de la garantia del
Constituyente respecto de las actuaciones posteriores quelos amenazan, cual es el casode lainscripcion del
nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante que resulta ser idéntico a las marcas del
segundo solicitante. Adicionalmente,se aplican a estecaso las normas del articulo 14 del reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres
de dominio debe respetar los derechos validamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta
disposicidn es consistente con la norma del articulo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros
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afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese
mismo nombre dentro del término de 30 dias contados desde la primera solicitud.

NOVENO: Que, la proteccién 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 legislacién 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, |a certeza juridica del posicionamiento de esos signos
distintivos en el mercado. Asi, el razonamiento referido implica precisar queel uso exclusivo y excluyente de
un signo o marca en el ambito econdmico conlleva consecuencias decaracter positivo, esto es, que el titular
estd facultado para usar, gozar ydisponer de la misma vy, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o
juridica, deprohibir queterceros utilicen o saquen provecho de sucreacidnintelectual, cuestion esta Ultima
que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la
solicitud dedominio que rola a fojas 2, consta que el primer solicitante es una persona natural queno indica
sugiroo actividad, porloque no entrega antecedente alguno parasuponer que su actividad no afectaraa la
actividad del segundo solicitante, es mas por tratarse de una marca publica y notoria, resulta casi evidente
que busca afectar la marca, por su especial caracter.

DECIMO: Que, el segundo solicitante, segin se ha dicho, ha acreditado una conducta comercial consistente
con el uso de su marca ydominios la que desea proteger, a su vez, ha actuado en armonia con nuestra carta
fundamental y legislacidn marcaria, solicitando un dominio idéntico de una marca comercial y razén social
del segundo solicitante, que le pertenece y lo identifica, no existiendo antecedentes de la actividad de
primero y de que esta no sera coincidente con las clases del clasificador de Niza, que otorgan
especificamente proteccién al segundo solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este
Juez, en base al mérito de los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o
alegar los hechos fundantes de la pretensiony 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 y
alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las
oportunidades posibles para ello.

DECIMO SEGUNDO: Que, si bienes cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio first come, first
served, en este casoseconsidera que este no tiene cabida, pues este se da cuandoambos solicitantes estdn
de buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como
tantas veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurreen el caso, pues a juicio de este Tribunal el nombre
de dominio en cuestion compuesto por los signos “teva-chile”, infringe la marca comercial respecto del
ambito de proteccion de dicha marca, lo que se acredita por la informacién acompafiada y debidamente
acreditada en el expediente y los antecedentes y razonamientos efectuados.

DECIMO TERCERO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido
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”. En el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y 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:

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 Codigo Organico de Tribunales, articulos
636y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio
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de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “teva-chile.cl”, al segundo solicitante CLARO Y COMPANIA,
RUT: 79.753.810-8, representando a TEVA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES, INC, sin costas dada la
inactividad del primer solicitante.
1. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de ConciliacidonyFijacion delas Bases del Procedimientoy, por los cuales seha emitidola
correspondiente boleta de honorarios profesionales.

2. Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

3. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

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

ROL 19452- 2014

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Res olucién de Conflictos NIC-
Chile.

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