Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 23

Santiago de Chile, siete de noviembre del afio dos mil once
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 7 y 8 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema,
sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose
citado a las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente
sentencia en juicio de asignacibon de nombre de dominio

“consultasantamaria.cl”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que, por Oficio de fecha 8 de agosto de 2011, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “consultasantamaria.cl”, surgido entre Centro de Salud y Masajes Qi
Limitada, contacto administrativo dofia Marisol Docmac, ambos domiciliados en
Lican 133, comuna de Maipl, Santiago, y Clinica Santa Maria S.A.,
representada por don Pedro Navarrete Izarnotegui, ambos domiciliados en Av.
Santa maria N° 0410, comuna de Providencia, Santiago, quien comparece
representada por Estudio Federico Villaseca y Cia. Y por medio de su abogado
don Max Villaseca Molina, ambos domiciliados Avenida Alonso de Cordova N°
5151, Piso 8° comuna de Las Condes.

Que por resolucién de fecha 16 de agosto de 2011 el suscrito acept6 el cargo y
juré desempefiarlo en el menor tiempo posible y cité a las partes a comparendo
para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun consta a fojas 2 de autos,
el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 24 de agosto de 2011
segun consta a fojas 7 y 8 de autos, notificandose con igual fecha a la parte
inasistente Centro de Salud y Masajes Qi Limitada, mediante correo
electronico.

Que los litigantes en la presente causa son Centro de Salud y Masajes Qi

Limitada, primer solicitante y Clinica Santa Maria S.A., segundo solicitante y
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demandante, representada por Estudio Federico Villaseca y Cia.

Enunciacion breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u
opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos en su escrito de demanda de fojas
18 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho y de derecho para
que se rechace la pretension de asignacion del nombre de dominio en disputa
“consultasantamaria.cl” a Centro de Salud y Masajes Qi Limitada:

A) Sefala que los nombres de dominio “son una manera de identificar,
proporcionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son
ofrecidos a los consumidores en el mercado”, agrega que a diferencia de las
marcas comerciales los nombres de dominio “son Unicos” y como tales solo
pueden ser otorgados a un uUnico prestador, mientras que una misma marca
comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases
distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

Que en materia de normas de solucion de de los conflictos por asignacion de
nombres de dominio CL, se deben aplicar reglas de la Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de Nic Chile, la Ley
N° 19.039, sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y publicado en Diario Oficial de 30
de septiembre de 1991.

B) Que en cuanto a la historia de Clinica Santa Maria, indica fue fundada el
afio 1939. durante la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda, y que fue
calificada como “un palacio de la medicina”, y que en afio 1954 se inauguro el
edificio anexo, la capilla, el auditorio y aumentd el nimero de pabellones, en el
afio 1966 se inaugura la unidad Coronaria, en el afio 1983 es adquirida por la
Caja Bancaria de Pensiones, propietaria de Isapre Banmedica, en el afio 2006
se inicia la construccion de un nuevo edificio, y que actualmente cuenta con
helipuerto y 45.000 metros cuadrados de construccion.

C) Que en materia de propiedad industrial Clinica Santa Maria S.A., tiene
registradas las marcas comerciales “Clinica Santa Maria Salud Total”, registro
N° 790.881, para servicios de las clases 36, 41 y 42, “Clinica Santa Maria”,

registro N° 734.656, para servicios de la clase 44, “Clinica Santa Maria Seguro
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Salud Total”, registro N° 790.880, que distingue servicios de las clases 36, 41y

42.

Que ademas tiene registraos los nombres de dominio “CLINICA-SANTA-

MARIA” y CLINICASANTAMARIA.CL. Afirma que los derechos de propiedad

industrial se encuentran amparados en el articulos 19 numeros 24 y 25 de la

Constitucion Politica y 584 del Codigo Civil, y que atendida la semejanza con el

nombre de dominio “CLINICASANTAMARIA”, se causaran confusiones en la

red de Internet.

C) Que existe identidad grafica y fonética del signo solicitado por el primer
solicitante con las marcas comerciales citadas y que el termino
“CONSULTA” no le da distintividad al nombre solicitado, ya que los usuarios
lo asociaran con la Clinica Santa Maria, sobre todo porque ésta cuenta con
un servicio on line, para sus pacientes, con el cual reservan horas para
consultas medicas, se registran, pueden ver los resultados de examenes de
salud practicados, presupuestos, pagos, convenios de salud escolar y
universal, etcétera.

D) Concluye la demandante sefialando que los criterios de titularidad de
marcas comerciales, identidad entre el signo pedido y las marcas
registradas, y notoriedad y uso de la expresion principal “CLINICA SANTA
MARIA”, acreditan un mejor derecho para la asignacion del nombre de
dominio “CONSULTASANTAMARIA”, a Clinica Santa Maria S.A.

Que la parte demandante acompafo a su escrito de demanda copia de los

registros de las marcas comerciales “CLINICA SANTA MARIA SALUD TOTAL”,

registro N° 790.881, que distingue servicos de las clases 36, 41 y 42, otorgada
con fecha 25 de junio de 2006, “CLINICA SANTA MARIA”, mixta, registro N°

734.656, que distingue servicios de la clase 44, otorgada con fecha 28 de

septiembre de 2005, renovacion del N° 442.019, “CLINICA SANTA MARIA

SEGURO SALUD TOTAL", registro N° 790.880, que distingue servicios de las

clases 36, 41 y 42, otorgada con fecha 25 de junio de 2007, copia de los

registros de los nombres de dominio CL CLINICA-SANTA-MARIA, inscrito con
fecha 20 de octubre de 2005, CLINICASANTAMARIA, inscrito con fecha 5 de

septiembre de 2009, copia de la pagina Web clinicasantamaria.cl.
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Que con fecha 26 de septiembre de 2011, segun consta a fojas 21, se tuvo por
interpuesta demanda en juicio arbitral por asignacion de nombre de dominio
“consultasantamaria.cl” por Clinica Santa Maria S.A. en contra de Centro de
Salud y Masajes Qi Limitada, y se le confirio traslado por el término de quince
dias habiles para su contestacion, y se tuvieron por acompafados los
documentos, con citacion. Dicha resolucién fue notificada con misma fecha por
correo electrénico a la partes.

Que con fecha 26 de octubre de 2011 el Tribunal dicté resolucion teniendo por
contestada la demanda en rebeldia del primer solicitante y cité a las partes a
oir sentencia definitiva, la que fue notificada a las partes con misma fecha,
mediante correo electronico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.
Primero: Que, la materia controvertida que debe resolverse consiste en
determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
en disputa “consultasantamaria.cl”, esto es, si a Centro de Salud y masajes Qi
Limitada, primer solicitante, o bien, a Clinica Santa Maria S.A., segundo
solicitante y demandante.

Segundo: Que, la parte demandante Clinica Santa Maria S.A., ha probado que
es titular de las marcas comerciales “CLINICA SANTA MARIA SANLUD
TOTAL”, registro N° 790.881, que distingue servicos de las clases 36, 41y 42,
otorgada con fecha 25 de junio de 2006, “CLINICA SANTA MARIA”, mixta,
registro N° 734.656, que distingue servicios de la clase 44, otorgada con fecha
28 de septiembre de 2005, renovacion del N° 442.019, “CLINICA SANTA
MARIA SEGURO SALUD TOTAL”, registro N° 790.880, que distingue servicios
de las clases 36, 41 y 42, otorgada con fecha 25 de junio de 2007, y de los
nombres de dominio CL CLINICA-SANTA-MARIA, inscrito con fecha 20 de
octubre de 2005 y CLINICASANTAMARIA, inscrito con fecha 5 de septiembre
de 2009.

Tercero: Que asimismo la demandante Clinica Santa Maria S.A., ha acreditado
que dentro de su giro de servicios en el area de la medicina y la salud, tiene
activa una pagina Web con la direccion electrénica

“CLINICASANTAMARIA.CL", la que presenta informacion esencial entre el
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citado establecimiento privado de salud y sus usuarios y pacientes, la que
juega un papel esencial en las comunicaciones en las prestaciones gque entrega
a éstos, pudiendo solicitarse horas para consultas, ver examenes,
presupuestos, listado de médicos y especialidades, entre otros.

Cuarto: Que, es un hecho publico y notorio que Clinica Santa Maria es un
establecimiento de salud que goza de fama y notoriedad en el ambito nacional,
razon por la cual sus marcas comerciales y nombres de dominio CL, exigen
una especial proteccion, comos sostiene la doctrina en materia de propiedad
industrial, motivos por los cuales ante la semejanza gréafica, fonética y
conceptual, entre las marcas comerciales y nombres de dominio de la
demandante de autos, y con el objeto de evitar confusiones en la red de
Internet a los usuarios, quienes incuestionablemente asociaran la
denominacion “CONSULTASANTAMARIA.CL", con la clinica que se designa
con igual nombre, lo que provocara confusion y error en la red de Internet, por
lo que cabe estimar que se ha acreditado un mejor derecho de la parte
demandante para la asignacion del dominio en litigio.

Quinto: Que, finalmente cabe sefalar que la primera solicitante Centro de
Salud y Masajes Qi Limitada, no presentd ningun antecedente con el objeto de
acreditar algun legitimo derecho para asignacion del nombre de dominio que
solicitdé inscribir al amparo de los numeros 7 y 8 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile, razén
por la cual no existen otros antecedentes que los ya sefialados en los motivos
anteriores que sea necesario evaluar.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los articulos
19 nimeros 24 y 25 de la Constitucién Politica, 582, 583 y 584 del Cddigo Civil,
19 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, y nimero 15 de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL y a los principios de prudencia y equidad y de mejor derecho, resuelvo
acoger la demanda de asignacién del nombre de dominio interpuesta a fojas 18
y siguientes por Clinica Santa Maria S.A., y se declara que se le asigna el

nombre de dominio “consultasantamaria.cl”.
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En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de

autos.

Notifiguese a NIC Chile y a las partes mediante correo electronico.

Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres
Rios, quienes autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el

suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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