Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio dentalsantamaria.cl
Santiago, 8 de mayo de 2012.

VISTOS:

PRIMERQO: Que por Oficio N2 15996 de fecha 2 de marzo de 2012 del Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por la
inscripcidon del nombre de dominio “dentalsantamaria.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto SOC. CENTRO MEDICO DENTAL SANTA MARIA (SOCIEDAD CENTRO MEDICO
DENTAL SANTA MARIA LIMITADA), representada por don Mauricio Javier Garcés Silva, con
domicilio en Los Alamos 3028-B, Alto Hospicio, Iquique, quien inscribié dicho nombre de
dominio con fecha 21 de noviembre de 2011, a las 18:38:45 GMT, y CLINICA SANTA MARIA
S.A., Rep. ESTUDIOO FEDERICO VILLASECA Y CIA, representada por don Max F. Villaseca, con
domicilio en Av. Alonso de Cérdova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, quien inscribié dicho

nombre de dominio con fecha 20 de diciembre de 2011, a las 19:27:11 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 2 de marzo de 2012, la cual rola a fojas 4 de autos, el
suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio dentalsantamaria.cl, y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia
para convenir las reglas de procedimiento para el dia 9 de marzo de 2012 a las 11:30 horas.
CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a las
partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma digital de fecha 2 de marzo de 2012y a
las partes por carta certificada de fecha 03 de marzo de 2012, segin consta de los
comprobantes que rolan a fojas 6 y 7 de autos.

QUINTO: Que el dia 9 de marzo de 2012, a las 11:30 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don Oscar Rodriguez Baeza por la oponente y en rebeldia de la
primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que con fecha 9 de marzo de 2012 se notificd a las partes lo obrado y resoluciones
dictadas en la audiencia de fojas 11, segln consta a fojas 13.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 22 de marzo de 2012, el que rola a fojas 14 de autos, la
parte de CLINICA SANTA MARIA S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de

dominio en los términos siguientes: Refiere la historia de Clinica Santa Maria, cuya fundacion
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data del afio 1937, y que al dia de hoy cuenta con tres edificios, dotados de los mas altos
estandares, tecnologia y hoteleria. Que el concepto “CLINICA SANTA MARIA” pertenece a la
parte, como se infiere de los registros marcarios, tales como: 1) Registro N2 733.723, de fecha
20 de septiembre de 2005, de la marca “Clinica Santa Maria”, pedida para proteger productos
y servicios de clase 41, clase 42 y clase 44, esto es, entre otros: “...clinicas de cirugia plastica;
centro de belleza integral, masajes, spa (sanacion por agua), bafos turcos, bafios publicos con

fines higiénicos; servicios de sanidad, servicios de psicélogo; clinicas odontoldgicas, servicios

de kinesiologia, de radiologia y cualesquiera otros que directa o indirectamente apoyen a la
medicina; servicios de imagenologia, electrocardiograma, cirugia quirdrgica en general;
realizacion de diagndsticos médicos, servicios de un laboratorio médico; asesoramiento en
materia de diagndsticos y andlisis médicos y cientificos, laboratorio de anadlisis, exdmenes y
rayos, atencion médica y odontoldgica domiciliaria; servicios de consultas, asesoramientos,
tratamientos; 2) Registro N2 734.656, de fecha 28 de septiembre de 2005, de la marca “Clinica
Santa Maria”, pedida para proteger productos y servicios de la clase 44, esto es,
“Establecimientos hospitalarios y clinicas, centros médicos, dentales y de enfermeria, centro
de salud, laboratorios, servicios médicos, odontoldgicos, de enfermeria y de salud en general.
Que también es propietaria de los siguientes registros marcarios, donde queda manifiesta la
propiedad de la marca Clinica Santa Maria: 1) Registro N2 790.880, de fecha 25 de junio de
2007, de la marca “Clinica Santa Maria Seguro Total”, pedida para proteger productos y
servicios de clase 36, clase 41 y clase 42; 2) Registro N2 790.881, de fecha 25 de junio de 2007,
de la marca “Clinica Santa Maria Salud Total”, pedida para proteger productos y servicios de
clase 36, clase 41 y clase 42. Que a mayor abundamiento, Clinica Santa Maria es propietaria

del dominio.cl www.clinicasantamaria.cl registrado el dia 05 de septiembre de 2009, con lo

cual es evidente la confusidon que se producird respecto del dominio pretendido en estos
autos. Que es evidente la propiedad que tiene la parte sobre este signo, lo que le confiere el
poder mas amplio y la faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que
el bien es capaz de proporcionar. Que la propiedad de la parte se encuentra amparada por el
articulo 19 numeral 25 de la Constitucion Politica del Estado y por el Cédigo Civil en su articulo
584. Que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca se debe entre muchas cosas a la
calidad del servicio y a una ingente inversion publicitaria que realiza cada afio la parte. Que
por ende, cualquier semejanza con el signo de la parte en internet llevaria a confusiones
innecesarias a los consumidores, provocandole perjuicios econdmicos, beneficiando como

consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero. Que el concepto dentalsantamaria es

grafica y fonéticamente similar al concepto CLINICA SANTA MARIA, principal signo marcario de

la parte. Que a mayor abundamiento, el demandado de autos ejerce actividades comerciales y
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presta sus servicios en el mismo ambito econdmico que la parte, por lo que, a su juicio, la
similitud de signos en la WEB va a producir innumerables confusiones entre los clientes,
quienes ingresaran a la pagina teniendo la conviccion de que es una pagina relacionada

directamente con la CLINICA SANTA MARIA, provocando una distorsién en el mercado y

obviamente la dilucion de sus marcas. Invoca mejor derecho, titularidad de marcas
comerciales, notoriedad del signo pedido y buena fe, en mérito de todo lo cual solicita se acoja
su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 26 de marzo de 2012, rolante a fojas 29, se confirid
traslado de la demanda de Clinica Santa Maria, el que fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 5 de abril de 2012, rolante a fojas 30, se recibid la causa
a prueba, fijandose los siguientes puntos de prueba: 1.- Derechos e intereses de las partes en
la expresion “dentalsantamaria” o en sus partes componentes; 2.- Utilizacién efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizardn en el futuro, de la expresion
“dentalsantamaria” o en sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La oponente, parte de Clinica Santa Maria S.A., la documental consistente en: 1) Copia del
Registros marcarios de Clinica Santa Maria, Clinica Santa Maria, Clinica Santa Maria Seguro
Salud Total y Clinica Santa Maria Salud Total, todos en Inapi (fs. 23 a fs. 26); 2) Copia
formulario de dominio CLINICASANTAMARIA.CL, en NIC Chile (fs. 27 a fs. 28)

La parte de Centro Médico Dental Santa Maria no rindié pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucién de fecha 23 de abril de 2012, rolante a fojas 31, se cit6 a las
partes a oir sentencia.

DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 8 de mayo de 2012, rolante a fojas 32, se
decretaron las siguientes medidas para mejor resolver: 1.- La verificacidon por el Arbitro en
Internet de si el primer solicitante tiene activada la pagina web correspondiente al dominio
"dentalsantamaria.cl", y 2.- La verificacién por el Arbitro en Internet de si la oponente tiene
activada la pagina web correspondiente al dominio "clinicasantamaria.cl", y en caso afirmativo,
si incluye entre sus servicios el de atencién dental.

DECIMO TERCERO: Que la referida medida para mejor resolver se llevé a afecto el mismo dia 8

de mayo de 2012, dando lugar a los impresos que rolan de fojas 33 a 35.

CONSIDERANDO:
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PRIMERQO: Que la totalidad de la prueba documental acompafiada no fue objeto de
impugnaciones, razon por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicion
de los litigantes de este juicio, en relacidon con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, La parte de Centro Médico Dental Santa Maria, justificd
tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y buena fe en su inscripcién
que se expresa en el principio "First come, first served", presuncidn que no es, sin embargo,
una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha
presuncién no rindiéd argumentos ni pruebas, constando ademas de la documental rolante a

fojas 35 que la pagina web www.dentalsantamaria.cl se mantiene inactiva.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Clinica Santa Maria S.A., invocé la fama y notoriedad
de sus actividades, las que tienen una larga trayectoria en el medio clinico y hospitalario del
pais. Demostrd la titularidad de marcas comerciales y nombre de dominio con la expresion
“Clinica Santa Maria”, constando en dichas marcas que incluyen servicios médicos dentales
(fs. 19 y 20). La documental rolante de fojas 33 a 34 demuestra que la parte tiene activa la

pagina web www.clinicasantamaria.cl y que en ella promociona la actividad de servicios

médicos dentales, que desarrolla en un Servicio Dental ubicado en el edificio Santa Maria, en
la sala de Radiologia, en el Centro de Estética Odontoldgica, en la oficina administrativa y en
Urgencia Odontoldgica (fs. 24).

QUINTO: que, llamadas las partes a probar al tenor del auto de prueba de fojas 30, sélo la
oponente demostré poseer derechos, intereses y utilizar efectivamente las expresiones
“Dental” y “Santa Maria”, razén por la cual se acogerd su demanda, en los términos que se

expresaran en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento

de Mediacién y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de CLINICA SANTA MARIA S.A. en contra de
SOC. CENTRO MEDICO DENTAL SANTA MARIA (SOCIEDAD CENTRO MEDICO DENTAL SANTA

MARIA LIMITADA), y se asigna el nombre de dominio dentalsantamaria.cl a favor de CLINICA
SANTA MARIA S.A., sin costas.
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Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente sentencia por el Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de
Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacion; comuniquese a
las partes y a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos y remitase el expediente
a NIC Chile. Retirense por las partes los documentos acompafiados dentro de 52 dia desde la

notificacién de la presente, bajo apercibimiento de destruccion.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia Lidia

Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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