Fallo arbitral por dominio “clinicacumbresdepuertomontt.cl”

SOCIEDAD PROFESIONALES ALARCO Y CIA. LIMITADA.

CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 14 de Octubre de 2009

VISTO:

PRIMERQO0: Que por oficio 0F10.995, de 8 de Julio de 2009, el cual rola a
fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en
el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de dominio

clinicacumbresdepuertomontt.cl;



SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto SOCIEDAD PROFESIONALES ALARCO Y CIA
LIMITADA., RUT 76.046.709-K, persona juridica domiciliada en Benavente
N° 902, Comuna de Puerto Montt, Puerto Montt, quien tiene la calidad de
primer solicitante del nombre de dominio “clinicacumbresdepuertomontt.cl”,
el cual pidi6 a su favor el dia 03 de abril de 2009, a las 20:07:52 horas GMT y
CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., RUT N° 96.939.270-4,
representad por Silva y Cia., domiciliada, para estos efectos en Hendaya N°
60, Piso 4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante
del mismo nombre de dominio “clinicacumbresdepuertomontt.cl”, el cual

pidi6 a su favor el dia 23 de Abril de 2009, a las 22:11:25 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 15 de Julio de 2008, la cual rola a
fojas 8, de autos, el suscrito acept6 el cargo y jurd6 desempenarlo fielmente y
en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir

las reglas de procedimiento para el dia 27 de Julio de 2009, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas por carta certificada a las partes, segiin consta de los comprobantes
de envio por correo certificado que rolan a fojas 10 de autos y a NIC Chile, en

la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 27 de Julio 2009, a las 10 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado con asistencia de don FERNANDO PONCE SAEZ,



quien comparece en representacion de Silva y Cia., por la parte de Clinica
Dental Cumbre Apoquindo S.A., en virtud de patrocinio y delegacion de poder
que el tribunal tuvo presente y por acompanados los documentos respectivos y
en rebeldia de la parte del primer solicitante Sociedad Profesionales Alarco y
Cia. Limitada. El arbitro procedido a comprobar que se habia hecho pago de la
suma decretada como honorarios por el segundo solicitante, estimandola
bastante. Acto seguido y atendida la inasistencia del primer solicitante el
tribunal procedid a fijar las normas de procedimiento a las que se cedira la
controversia, todo ello segiin consta del acta levantada al efecto y que rola a

fojas 16, de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 27 de Julio de 2009, se notifico a las

partes el comparendo y las resoluciones dictadas en €l.

SEPTIMO: Que por escrito que la a foja 20 de autos, la parte del segundo
solicitante CLINICA DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., representada
por Rodrigo Ledn Urrutia, solicitd la asignacion del nombre de dominio
“clinicacumbresdepuertomontt.cl a su favor, basado en los siguientes

fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos sefiala que la parte contraria solicitdé el nombre de
dominio en conflicto y que lo propio hizo Clinica Detal Cumbre Apoquindo
S.A. y, al no prosperar la mediacion realizada hubo de llevarse a cabo el

presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sefiala en primer término, los
criterios aplicables para la asignacion de los nombres de dominio, destacando
que si bien es cierto que Internet no es un “fendémeno juridico”, no es menos
cierto que, no se encuentra divorciado de los principios generales del derecho

que regulan toda actividad humana y en especial con aquella idea orientadora



basica, segun las cual a los operadores del trafico mercantil les asiste la
facultad de “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al

desempefio de actividades honestas, creativas y emprendedoras.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia de este
arbitraje sea resuelto mas alld de la simple aplicacion del principio FIRST
COME, FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda
injusticia.

Agrega este segundo solicitante que Clinica Dental Cumbre Apoquindo S.A.,
es la clinica odontoldgica mas grande y moderna del pais y cuenta con un
selecto grupo de profesionales altamente especializados en cada area, los
cuales enfrentan las necesidades odontologicas de la gente sin dejar a atras el
gran avance tecnoldgico que ha tenido esta disciplina en los ltimos afos y
que cubre todos los servicios relacionados a la clinica odontolégica como
operatoria, rehabilitacion, implantologia, endodoncia, periodoncia, ortodoncia,

odontopediatria radiologia, etc.

En este sentido y con el proposito de obtener un adecuado resguardo, registro
la marca CLINICA DENTAL CUMBRE, mediante el registro nimero
622687, cuyo certificado acompafioé a los autos con citacion de parte

contraria, sin que hubiere sido objetado en el plazo legal.

Argumenta ademas el segundo solicitante que su marca comercial puede verse
afectada por la confusion y la dilusion marcaria, porque la parte contraria
habria incurrido en esa conducta, al concebir el nombre de dominio en
conflicto en funcidon de la marca comercial CLINICA DENTAL CUMBRE,
que se identifica la marca registrada que le pertenece. Sefiala asi que el
elemento “CUMBRE”, puede entenderse como formando parte de la marca

CLINICA DENTAL CUMBRE, hecho que llevaria al consumidor a una



mayor confusion al creer que existe una union entre el nombre de dominio en
conflicto, la marca registrada ya indicada y el destino para el cual se va a usar

el nombre de dominio como CLINICA, centro de salud.

Invoca asimismo los articulo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile, en cuanto
a qué es de responsabilidad del solicitante que su inscripcién 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 y, en tanto que es causal de revocacion de un nombre de dominio

el que su inscripcion sea abusiva o que ella se haya realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés
legitimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria y
posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que configuran “un

mejor derecho” para optar a la atribucidon del dominio en conflicto.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 7 de Agosto de 2009, notificada con
la fecha 11, del mismo mes, se tuvo por presentada demanda de asignacién de
nombre de dominio por la parte de CLINICA DENTAL CUMBRE
APOQUINDO S.A., y se confiri6 traslado al primer solicitante.

NOVENO: Que el segundo solicitante CLINICA DENTAL CUMBRE
APOQUINDO S.A., acompaiid los documentos probatorios conjuntamente
con su demanda por la asignaciéon del nombre de dominio materia de este
arbitraje, con citacion de parte contraria, los que no fueron objetados dentro de

plazo.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 3 de SEPTIEMBRE de 2009, que
rola a fojas 77, se recibi6 la causa a prueba, fijando como hechos substanciales

y pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las partes



en el nombre “clinicacumbresdepuertomontt.cl” y “utilizacion efectiva que las

partes han hecho del nombre “clinicacumbresdepuertomontt.cl”.

UNDECIMO: Que durante el término probatorio, la parte de CLINICA
DENTAL CUMBRE APOQUINDO SA., presentd documentos con citacion
de parte contraria consistentes en fotocopias de su pagina web, donde se
indica como esta clinica se preocupa de la salud dental de sus pacientes,
quienes son los profesionales que integran este establecimiento de salud
odontoldgica, esto es, la ndmina de dentistas y sus respectivas especiales y el
registro de su marca ante el Departamento de Propiedad Industrial. Ademas,
acompand6 fotocopias del anuario del Colegio Cruz, donde consta un convenio
de atencion por la Clinica Cumbre Apoquindo S.A. El tribunal tuvo por
acompanados todos estos documentos, con citacion de parte contraria, la que

fu notificada y no los objeto dentro de plazo.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, CLINICA
DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A. y por la documentacion
acompanada oportunamente a los autos, resulta ser que se trata de un
establecimiento de salud dental que ha capitalizado su trayectoria comercial
protegiendo su marca mediante la inscripcion en el Departamento de
Propiedad Industrial, en las que se incluye la voz “cumbre”.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si el
derecho marcario del segundo solicitante, constituye por si mismo un mejor
derecho al nombre de dominio “clinicacumbresdepuertomontt.cl”.
TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se

aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el



mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepcidon en
la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la
probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica
en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas
de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracion, de
modo tal que el tnico modo romper dicha igualdad de derechos es con la
aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST
COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte de CLINICA
DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., presentd prueba completa y de
mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del
nombre de dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este
sentenciador no sélo la eventual aplicacién del principio FIRST COIME
FIRST SERVED, sino que el primer solicitante hubiere acreditado su mejor
derecho mediante prueba completa y convincente, lo que en el hecho no
ocurrio, ya que no comparecio en el juicio arbitral ni presentd prueba alguna
al respecto.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“clinicacumbresdepuertomontt.cl” por parte del primer solicitante constituye
una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse
afectada por la confusion y la dilucion marcaria, toda vez que al concebir el
primer solicitante nombre de dominio en conflicto en funcion de la marca
CLINICA CUMBRE, que identifica la marca registrada con la expresion
CUMBRE, puede entenderse que el dominio
“clinicacumbresdepuertomontt.cl”, forma parte de la marcas “CLINICA

DENTAL CUMBRE” y el hecho de incluir la expresion “cumbre” lleva al



consumidor a creer que existe unidon entre el dominio asi configurado y la
marca CLINICA DENTAL CUMBRE.
Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,

sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de NIC Chile,
RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio
“clinicacumbresdepuertomontt.cl” al segundo solicitante, esto es, CLINICA
DENTAL CUMBRE APOQUINDO S.A., RUT N° 96.939.270-4 ya

individualizada en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro, su actuario y dos testigos.

Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.
Ricardo Sandoval Lopez
Juez Arbitro
Julia Valenzuela del Valle Marcy Isabel Navarro Puentes
R.U.T. 4.831.827-4 R.U.T. 7.189.578-5
Testigo Testigo



