Ref: Sentencia conflicto clinica.cl

Partes: ~ LUITZEN AANT BEIBOER
FERNANDEZ CHADWICK PATRICIO HERNAN REP. SARGENT & KRAHN

Santiago, veinte de octubre de dos mil ocho,

Vistos:

1° Que por oficio OF09162, de fecha 11 de julio de 2008, de fojas 1, Nic Chile comunicd a la suscrita la
designacidn como arbitro arbitrador en el conflicto por asignacién del nombre de dominio clinica.cl,
suscitado entre LUITZEN AANT BEIBOER, RUT: 12.153.374-K, domiciliado en Avenida Alameda Libertador
Bernardo O'Higgins 881, oficina 32, Santiago, Santiago y FERNANDEZ CHADWICK PATRICIO HERNAN,
RUT: 07.011.005-9, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de don Matias Somarriba Labra, domiciliado
en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

2° Que a fojas 3 consta aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacién a las partes a una
audiencia de conciliacién y/o fijacidn del procedimiento arbitral, lo que fue notificado a las partes como
consta a fojas 4y 5.

3° Que a fojas 15 consta realizacién de audiencia de conciliacion y/o fijacién del procedimiento arbitral
realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No siendo posible el
llamado a conciliacién, se procedié derechamente a la fijacion del procedimiento arbitral, lo que fue
notificado personalmente al compareciente y por correo electrénico al ausente, como consta a fojas 16.

4° Que a fojas 17 el primer solicitante presenta escrito haciéndose parte y presentando sus alegaciones
de mejor derecho. Sostiene que su representado solicitd el nombre de dominio en disputa con fecha 19
de febrero de 2008, luego de lo cual presentd su solicitud competitiva la segunda solicitante. Siendo asi,
sostiene que de acuerdo a la normativa de Nic Chile, asi como de la presuncion de mejor derecho que
emana del principio first come first served corresponde que se asigne el nombre de dominio a su
representado. Sostiene que apoyan su argumentacion el que esta parte se encuentra de buena fe, sin
que en su solicitud le asista o mueva algin animo relacionado con algun derecho o asunto del segundo
solicitante, que la existencia de su solicitud no vulnera los derechos de ningun tercero, ya que el nombre
de dominio es un término genérico, de uso comun, y cominmente utilizado por la mayoria de las
personas. Sostiene ademas que su representado se encuentra amparado por el fair use, esto es el uso
no comercial del dominio.

52 Que de su parte la segunda solicitante presentd su demanda arbitral a fojas 21, solicitando que le sea
asignado el dominio en disputa, con expresa condena en costas, en base a los siguientes argumentos De
Hecho y de Derecho.

En cuanto a los HECHOS, sostiene que The Clinic es una de las publicaciones de actualidad mas
populares de nuestro pais. Su origen se remonta a 1998. Los primeros ocho nimeros de esta revista
circularon gratis hasta que Pablo Dittborn ingresa en su administracion, dandole estructura empresarial,
pero manteniendo su caracteristica irreverencia para tratar temas relacionados con los partidos
politicos, las autoridades de gobierno y, en general con los problemas y temas de actualidad. Rasgos
audaces que le han valido ser reconocido entre el publico como la publicacidn mas irreverente y mordaz
de Chile. Agrega que segun los datos auditados por KPMG, The Clinic es leida quincenalmente por mds
de 240.000 personas situandose en el primer lugar en cuanto al numero de lectores a nivel nacional, de
lo que afirma que de clinic es la revista mas leida en Chile y cuenta con un amplio publico suscriptor.
Agrega que el éxito de The Clinic ha sido de tal magnitud que se ha abierto una tienda especializada de
productos tales como vestimenta y articulos de coleccién que se comercializan bajo la expresidon The
Clinic, que gozan también de éxito entre el publico consumidor.



Estima que esto es justificacion para que se asigne el dominio a esa parte pues por el contrario se estaria
permitiendo que un tercero que en nada se relaciona con su mandante se apropie del signo al cual su
representada ha otorgado fama y notoriedad nacional, obteniendo de esta manera un beneficio
ilegitimo e irrogandole correlativamente un grave perjuicio a quien es legitimo titular de ese signo, cual
es su mandante.

Sostiene luego que Patricio Hernan Ferandez Chadwick es titular de los siguientes registros marcarios:
Registro N2 738.596, The Clinic, para distinguir servicios de la clase 41; 738.597, denominativa para
distinguir productos de la clase 25; 758.201, The Clinic The Clinic, denominativa para distinguir
productos de la clase 10; 581.383, The Bobbyclinic, denominativa para distinguir productos de la clase
16; 591.616, The Clinic, denominativa para distinguir productos de la clase 38; 591.617, denominativa
para distinguir productos de la clase 42.

Sostiene que estas marcas son una muestra del mejor derecho de su representada sobre el nombre de
dominio en disputa.

Agrega que ademads su representado es titilar de los nombres de dominio theclinic.cl y diarioclinic.cl, a
cuyo respecto sostiene que son una muestra mas del mejor derecho de su representado sobre el
nombre de dominio en disputa.

Sefiala que el nombre de dominio solicitado clinita.cl se relaciona con el signo the clinic, respecto del
que tiene derechos., por cuanto su mandante ha desarrollado una destacada publicacion quincenal que
lleva el nombre The Clinic o en espafiol La Clinica, que se encuentra registrado en el departamento de
Propiedad industrial, siendo muy similar tanto de la perspectiva gréfica y fonética. Estima que siendo
asi, la contraria se ha limitado a tomar la marca comercial y nombre de dominio previamente
registrados por su mandante y solicitarlo en idioma espaiol, traduccién de su marca y nombres de
dominio The Clinic en Inglés, haciendo presente que este idioma extranjero es lejos el mas estudiado en
nuestro pais.

Estima que la eventual asignacién del nombre de dominio clinica.cl a un tercero producird confusiones
en el publico consumidor de Internet y al respecto sostiene que buscando por la expresion clinica en
google, éste buscador arroja resultados que aluden directamente a su mandante, por lo que no hay
buenas razones para estimar que el publico consumidor no hard lo mismo. Estima ademdas que es
improcedente que un tercero pretenda registrar como nombre de dominio la palabra exacta que
representa la traduccién de la marca registrada y efectivamente usada por su mandante.

En cuanto a los antecedentes de DE DERECHO, sostiene que el explosivo desarrollo y masticacién de
Internet ha dado lugar en los Ultimos afios a una serie de conflictos de orden juridico uno de los cuales
se refiere a los nombres de dominio que se utilizan en la red, los cuales define como una direccién
electrénica o bien una denominacidén por medio del cual los usuarios de Internet son conocidos, se
identifican dentro de la Red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que ese medio de
comunicacion ofrece, tales como paginas web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc.,
Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario
de Internet, de forma tal que quien se identifigue como, por ejemplo, Banco de Chile, Cruz Verde o
Telefdnica efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo contrario Internet
se tornaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a la resolucién de conflictos de esta especie se refiere al criterio de la
titularidad de marcas comerciales y su relaciéon con los nombres de dominio, en base al cual sostiene
que en derecho comparado y en los ultimos afios también en Chile, se ha efectuado una inmediata y
I6gica relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Se dice que ambas instituciones
comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y propdsitos de tal entidad que permiten sostener
qgue los nombres de dominio, ademas de la funcidn técnica que cumplen, tienen un rol fundamental
como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen a través de Internet.
Siendo asi la resolucion de conflictos de nombres de dominio debe ser resueltos, entre otros, en
atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Al
respecto invoca la UDRP de ICANN, en vigor desde enero de 2000, en cuanto fija las pautas para ka
resolucién de conflictos en esta materia.

Asimismo invoca el Informe Final de OMPI sobre ciertas preguntas relativas a la UDRP, en cuanto
establece que en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias tales como que el dominio es engafiosamente similar a un marca comercial, que el titular
no tenga un interés legitimo en su registro o que se encuentre de mala fe.

En tercer lugar invoca el reglamento de Nic Chile, en los articulos 20, 21y 22.



Finalmente hace presente que el Convenio de Paris establece expresamente en su articulo 10, que los
paises de la union deben prohibir expresamente cualquier acto capaz de crear confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor., considerando que si se asignara el nombre de dominio a la contraria se crearia confusion
en los usuarios de Internet respecto no sélo de los productos ge distribuye o comercializa su mandante
en todo el pais y en general en Internet.

Sostiene a este respecto que atendido el caracter universal del reconocimiento de este principio, y la
titularidad marcaria invocada, debe asignarse el dominio a su representado. Ello maxime el riesgo de
confusion al que antes aludié.

Alude ademas al criterio de la utilizacion efectiva del nombre de dominio, en relacidon con el nombre the
clinic, de lo que deduce su interés legitimo en el nombre de dominio clinica.cl. Asimismo alude al criterio
del reconocimiento alcanzado por un término en Internet, respecto de la expresidén The clinic, lo que
atribuye al profuso uso del mismo por su mandante y a los cuantiosos recursos econémicos y humanos
en que haincurrido su mandante.

Concluye que teniendo en consideracién estos argumentos, la titularidad marcaria y la fama vy
notoriedad de esas marcas en el mercado nacional y la titularidad de los nombres de dominio
relacionados, considera que es su mandante quien tiene un mejor derecho al nombre de dominio.
Considera que siendo los nombres de dominio la herramienta que permitira el desarrollo de Internet,
deben constituir el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, de lo que deduce la confusién
que se produciria si se asignara el dominio a la contraria.

62 Que la segunda solicitante a fojas 48 evacua el traslado conferido en autos. Sostiene que no resulta
relevante que el primer solicitante alegue a su favor el principio first come first served por cuanto el
Reglamento de Nic Chile establece un plazo de 30 dias para que quien lo estime conveniente presente
solicitudes competitivas. En base a esto sefiala que el hecho de ser primer solicitante no otorga ningun
derecho a la primera solicitante, sino que muy por el contrario esa parte debera acreditar su mejor
derecho, lo que no ha verificado en el caso de autos.

Reitera luego que la aceptacién de la solicitud clinica.cl por parte de Nic Chile y el pago anticipado de los
derechos correspondientes en nada afecta al presente juicio y no implica en ningln caso algun tipo de
derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Sostiene ademads que de las argumentaciones de la contraria no se aprecia ningln antecedentes en base
al cual quepa asignarle el dominio en disputa. En efecto, el Unico argumento es el hecho de haberse
solicitado el dominio en primer lugar. Agrega que al parecer la contraria considera que el hecho de tener
la calidad de primer solicitante lo libera de toda obligaciéon de acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, lo cual claramente no es asi y resulta totalmente improcedente.
Concluye que el primer solicitante no presenta vinculacién o relacidn alguna con el nombre de dominio
en disputa, debiendo considerarse que de su parte su representado cuenta con registros marcarios y
nombres de dominio en los cuales el elemento mds destacado es precisamente “clinic”. A ello agrega
que The Clinic o en Castellano, La clinica se utiliza efectivamente en Internet y el mercado nacional.

72 Que la segunda solicitante rindié prueba documental consistente en: a) Copia de los certificados de
registro marcarios de su representada, de fojas 29 a 33; b) Impresidn de consulta a Nic Chile, relativa a la
titularidad de los nombres de dominio theclinic.cl, de fojas 34; diarioclinic.cl, de fojas 35; c) Impresidn
de sentencia arbitral dictada por la arbitro Janett Fuentealba Rollat, en el conflicto vifiasdelmaipo.cl, de
fojas 36; d) Impresion del sitio web Theclinic.cl, de fojas 40; e) Impresion de consulta efectuada en el
buscador google.cl, bajo el descriptor the clinic, de fojas 24 y 25; e) Impresidon de busqueda en google
bajo el descriptor clinic, de fojas 26y 27

82 Que a fojas 51 se cito a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el caso de autos se trata de resolver cual de las dos partes tiene un mejor derecho sobre
el nombre de dominio clinica.cl, para lo cual habra de tenerse presente que la primer solicitante esgrime
a su favor el principio first come first served, ademas de encontrarse de buena fe, tener un interés
legitimo al nombre de dominio, ademas de tratarse de un dominio construido en base a un término
genérico . De su parte, la segunda solicitante funda sus alegaciones de mejor derecho en el hecho de ser



titular de la marca The Clinic, de acuerdo a los Registros N2 738.596, The Clinic, para distinguir servicios
de la clase 41; 738.597, denominativa para distinguir productos de la clase 25; 758.201, The Clinic The
Clinic, denominativa para distinguir productos de la clase 10; 581.383, The Bobbyclinic, denominativa
para distinguir productos de la clase 16; 591.616, The Clinic, denominativa para distinguir productos de
la clase 38; 591.617, denominativa para distinguir productos de la clase 42, ademas de la titularidad de
nombres de dominio theclinic.cl, diarioclinic.cl.

Alega el segundo solicitante que los derechos que emanan de la titularidad marcaria no controvertida en
autos le justifican para sostener su mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Estima ademds que
existe riesgo de confusidn marcaria por la asignacién del nombre de dominio a un tercero, pudiendo
incluso verse afectada la competencia leal que se protege en la institucionalidad nacional. Al respecto
sefiala que el dominio clinica.cl es solo una tradiccion del inglés clinic, exacto al nombre y marcas en
base a los cuales funda su mejor derecho.

En cuanto al derecho, asienta su petitorio en las disposiciones de la Constitucion Politica de la Republica,
el Convenio de Paris y la ley de propiedad industrial.

SEGUNDO: Que en el caso de autos no es posible aplicar los criterios esgrimidos por la segunda
solicitante, por cuanto efectivamente clinica.cl es un concepto genérico y como tal no puede sostenerse
gue sea de creacidn del segundo solicitante. Que asimismo no podra aplicarse el criterio de creacién del
signo pedido ni atribucion de fama y prestigio al mismo. Asimismo, se ha verificado que el dominio
clinic.cl es de titularidad de un tercero, distinto del segundo solicitante, sin que se advierta confusiones
en el mercado ni perjuicios a los derechos marcarios de esta parte.

En tercer lugar, no podra considerarse los resultados de las consultas de google que invoca la segunda
solicitante por cuanto si se efectia la misma blsqueda pero con el descriptor “clinica”, no se obtienen
resultados que digan relacidn con la segunda solicitante, debilitdndose por tanto el argumento de esta
parte a este respecto.

Asimismo no podra aplicarse el criterio de afectacién de la libre competencia, atendido que no estamos
ante competidores propiamente tales, condicion fijada por el hecho de pertenecer los solicitantes al
mismo segmento de mercado, lo que no ocurre en autos.

TERCERO: Que de su parte el primer solicitante tiene el dominio en uso, habiendo implementado una
pagina de servicios informativos en el area de la salud, que se corresponde con las acepciones de clinica
en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola: “1.- Ejercicio practico de la medicina
relacionado con la observacidn directa del paciente y con su tratamiento. Un tratado de clinica. 2. f.
Conjunto de las manifestaciones de una enfermedad. 3. f. Establecimiento sanitario, generalmente
privado, donde se diagnostica y trata la enfermedad de un paciente, que puede estar ingresado o ser
atendido en forma ambulatoria. 4. f. p. us. Departamento de los hospitales destinado a la ensefianza
universitaria de la clinica.”( http://buscon.rae.es/drael/SrvitConsulta?TIPO BUS=3&LEMA=clinica)
[17.10.2008].

CUARTO: Que a mayor abundamiento la buena fe en nuestro derecho se presume, por lo que no
habiendo antecedentes en autos que prueben la mala fe del primer solicitante, debera tenérsela por
establecida para los efectos de la resolucién del presente conflicto.

QUINTO: Que en la especie, no habiéndose acreditado un mejor derecho al nombre de dominio por la
segunda solicitante, se produce un equilibrio entre las partes aspirantes al nombre de dominio,
debiendo en consecuencia resolverse de acuerdos al principio first come first served, asignandose el
dominio en disputa al primer solicitante.

SEXTO: Que en todo caso el Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de dominio .cl,
prevé la posibilidad de que en cualquier momento, quien se sienta afectado por el uso abusivo del
nombre de dominio, entable la respectiva accién de revocacion.

SEPTIMO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el segundo
solicitante haya litigado temerariamente, por lo que no se le condenara en costas.

Y Visto ademads lo dispuesto en el Reglamento para la Administracion del Registro de Nombres de
dominio .cl,, SE RESUELVE:



Asignese el nombre de dominio clinica.cl al primer solicitante LUITZEN AANT BEIBOER, ya individualizado
en autos.
Cada parte pagara sus costas.

Resolvid

Lorena Donoso Abarca
Arbitro Habilitado Nic Chile

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Cc. fallos@legal.nic.cl; Idonoso@uchile.cl;  cadmin@weekmark.cl,  ctecnico@weekmark.cl,
dominios@sargent.cl; beiboer@compuserve.com



