FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO YORKY.CL

Santiago, 26 de junio de 2012.

VISTOS:

1. El correo electronico de fecha 10 de abril de 2012, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio YORKY.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electronico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 10 de abril de 2012, en el
que se adjunta oficio N°16086.

3. El oficio OF16086 fecha 10 de abril de 2012, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre dofia Claudia Ingepole Azocar Cruz, como primer solicitante y como
segundo solicitante Laboratorios Recalcine S.A. representado por Albagli, Zaliasnik & Cia. Abogados.,
que rola a fojas 3 del expediente.

4, La individualizacién de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 17 de abril de 2012, donde el suscrito acepta la designacién de
arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envid con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrdnico a Nic Chile
v a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacion del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 18
de abril de 2012, por correo certificado.

7. Correo electronico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 18 de abril de 2012, de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 3 de mayo de 2012, en la que
constan las firmas de don Matias Edwards Zamora en representacion de Laboratorios Recalcine S.A.,
como segundo solicitante; y la del arbitro, la que fuc despachada con esta misma fecha por correo
electronico, tal como consta a fojas 12 del expediente.




9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 3 de mayo de 2012 por don
Rodrigo Albagli Ventura en representacién de Laboratorios Recalcine S.A., con el asume patrocinio y
poder, acompaiia documentos y delega poder a don Matias Edwards Zamora para actuar en autos.

10.  Escrito que rola a foias 16 y siguientes presentados con fecha 17 de mayo de 2012, por don
Matias Edwards Zamora en representacién de Laboratorios Recalcine S.A., como segundo solicitante,
con el que presenta demanda arbitral por asignacion de nombre de dominio y acompafia documentos con
citacion.

Y TENIENDO PRESENTE:

L. Que el procedimiento de mediacion y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio ¢l, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacidn; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del dia 3 de mayo de 2012 a las 17:30 hrs., fijada en la resolucion que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
s6lo asistié don Matias Idwards Zamora en representacion del segundo solicitante Laboratorios
Recalcine S.A.

. Que el abogado don Matias Edwards Zamora del Estudio Albagli, Zaliasnik & Cia., en
representacion de Laboratorios Recalcine S.A. presento escrito de demanda arbitral en contra de dofia
Claudia Azocar Cruz, con el objeto de que la asignacion del nombre de dominio YORKY.CL, recaiga
sobre su representada en virtud de antecedentes de hecho y derecho que recaen sobre su mandante,
conforme a las disposiciones legales contenidas en el Reglamento para la Asignacién de Nombres de
dominio en CL de Nic Chile y demas tratados internacionales sobre esta materia,

IV.  Que don Matias Edwards Zamora argumenta que su mandante Laboratorios Recalcine S.A. es
una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es contribuir a la salud de la poblacion,
mediante la elaboracion y comercializacién de medicamentos de uso humane. Que cuenta con un gran
equipo de profesionales altamente capacitados y constantemente orientados a crear productos que se
encuentren conforme con las nuevas tecnologias, avances y requerimientos de la Industria Farmacéutica,
lo cual se traduce en beneficio directo para sus consumidores. Que para garantizar las especificaciones y
andlisis de sus productos segin las normas chilenas y de las farmacopeas internacionales, su
representado posee un Laboratorio de Control de Calidad, el cual ha permanecido en constantes
procesos de modernizacion de sus equipamientos y tecnologfa. Que Laboratorios Recalcine S.A., es uno
de los mdis importantes y connotados laboratorios de Chile, encontrindose profundamente
comprometido con el cuerpo médico y con la salud de pacientes, preocupandose de la calidad de sus
productos y representando una solida base de sustentacidn para proyectarse como una empresa vigente y



eficiente en el mercado latinoamericano vy mundial. Que a 85 afios de su fundacidén, Laboratorios
Recalcine S.A. es la empresa lider del mercado farmacéutice de Chile, debido a que constantemente estd
desarrollando proyectos en biotecnologfa y estudios clinicos, bajo el alero de las principales
instituciones formadoras de Chile y el extranjero, asociadas al campo clinico, biologico y quimico-
farmacéutico. Que una expresion clara de este caracter, reside en su calidad de dnico laboratorio
nacional que posee actualmente lineas de investigacion propias, en torno a la elaboracién de farmacos de
nueva generacion.

V. Que argumenta el sefior Edwards que su representado actualmente posee intereses reales,
efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con registros marcarios
que incluyen los términos “YORK” y “YORKINA”, coincidentes con el nombre con que algunos de sus
productos se distinguen en el mercado. Que con el objeto de acreditar lo anterior, acompafia a su escrito
copias simples de los informes emitidos por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que dan
cuenta de las marcas “YORK” y “YORKINA?”, para distinguir principalmente productos de perfumeria,
en clase 3 internacional, los que rolan a fojas 26 a la 33 de autos. Que su cliente es ademas titular del
nombre de dominio YORK.CL, cuya copia de registro de Nic Chile rola a fojas 34 del expediente. Que
la simple insercion de la letra “Y™ en la silaba final no es suficiente para poder establecer que dicho
segmento es distintivo respecto de las marcas registradas por su mandante desde el punto de vista
grafico, toda vez que se encuentran insertos la totalidad de los elementos que conforman el signo
“YORK?”, en base a una estructura y ordenacién idéntica. Que lo anterior no hace sino generar un serio
riesgo de asociacion por parte del publico consumidor entre los productos ofrecidos por su mandante y
los que pretende colocar en el mercado el solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez
que la totalidad de los vocablos que componen la marca de su representado, se encuentran insertos
dentro del privilegio solicitado, en una secuencia grafica y fonética idéntica. Que las marcas de su
mandante son marcas creadas, registradas y profusamente utilizadas por ellos en Chile, las cuales se
encuentran plenamente vigentes ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial desde ¢l afio 1973 y
1976, respectivamente, siendo objeto de sucesivas renovaciones, por lo que su uso o aprovechamiento
por parte de un tercero le causard un grave perjuicio.

VL. Que la resolucion de primera audiencia que fijé las normas de procedimiento, efectuada con
fecha 17 de abril de 2012, sefiala en la parte final de su punto 1°, que “si e/ primer solicitante no hace su
presentacion dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 dias, se entiende que renuncia a su peficion
a favor del segundo solicitante”, y que al no haber hecho presentacién alguna ni haber concurrido a la
audiencia en estos autos, corresponde declarar que ha renunciado en su peticidon a favor del segundo
solicitante.

VII. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Laboratorio Recalcine S.A., han demostrado su mejor derecho sobre €l nombre de
dominio YORKY.CL.



RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio YORKY.CL, pedida por Laboratorio Recalcine S.A.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio YORKY.CL, pedida por dofia Claudia Azocar Cruz.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucidén con esta misma fecha.

o

Pablo Ruiz-Tagle-Vidl
Arbitro-Atbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.
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