FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
goldensalud.cl

—ROL 16987 —

Santiago, 13 de mayo de 2013

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16987 de fecha 23 de octubre de 2012, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacion como arbitro para
resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio <goldensalud.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempefiarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por
correo electrénico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Sociedad
Médica Doctor Ernesto Chacdn Limitada, Rut: 77.283.990-1, domiciliada en Exeter 576, Concepcion y como
segundo solicitante Colmena Golden Cross S.A., Rut: 94.954.000-6, Contacto Administrativo: Rodrigo Marré,
Hendaya 60, of. 202, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 23 de octubre del 2012 se tuvo por constituido el Tribunal
Arbitral y se cit6 a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia miércoles
31 de octubre de 2012, a las 17.35 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al
primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 31 de octubre de 2012, se llevo a cabo la referida audiencia con la presencia de don
Gonzalo Del Solar, por el segundo solicitante, y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer solicitante, no
habiendo conciliacion y acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 13, con fecha 05 de noviembre del 2012, este Tribunal Arbitral declard abierto el periodo
de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia lunes 19 de
noviembre de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 14, con fecha 19 de noviembre de 2012, Ernesto Chacon Gémez, presentd un escrito
de demanda, como primer solicitante, sin cumplir las exigencias de las bases de procedimiento por lo que se
tuvo por no presentado.

OCTAVO: Que a fojas 16, Rodrigo Marré, abogado, por el segundo solicitante, presentd al Tribunal Arbitral
un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, Colmena Golden Cross S.A. es el legitimo creador y duefio de las marcas registradas “Golden Cross
Salud”, Registro N2 886.291, en clase 36; “Golden Cross Salud y Vida”, Registro N2 886.289, en clase 36;
Golden Matic, N2 de Registro 885.327; Golden Care, N2 de Registro 884.342; Golden Cross, N2 de Registro
725.200; Colmena Golden Cross, N2 de Registro 725.199; Golden Plan Colmena Golden Cross, N2 de Registro
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672.328; Plan Vip Colmena Golden Cross, N2 de Registro 726.129; asimismo es propietario, entre otros, de
los nombres de dominio “goldencross; golden-cross y saludyvida”;

b) Que, el dominio discutido en autos, se constituye sobre la palabra Golden, la que forma el elemento
central de las marcas, dominios y razén social de su representada. Ello se presta para todo tipo de confusion,
mas aun cuando el dominio en cuestion “goldensalud.cl” se compone también de la palabra “salud”, el cual
es el servicio principal que presta nuestra representada y por el cual es ampliamente reconocido a lo largo
de todo el pais, por cuanto nuestra representada Colmena Golden Cross S.A., es una institucion de salud
previsional (ISAPRE) ampliamente conocida y reputada en el mercado, pionera y lider en su rubro, contando
con presencia en todo Chile tanto a través de sus oficinas, sucursales y centros médicos, como de las
campanias de marketing y publicitarias de sus servicios;

c) Que, le parece imposible una coexistencia entre las marcas y dominios anteriormente expuestos con el
nombre de dominio en conflicto "goldensalud.cl" sin desviar a los usuarios que legitimamente quieren
acceder al sitio de su cliente, puesto que esta situacién sin duda los llevara a confusion. La solicitud, es
extremadamente similar a los nombres de dominio pertenecientes a su mandante, asi como a sus marcas
previamente registradas y a su razon social;

d) Que, la palabra "salud" que va después de la palabra “golden”, no sélo no logra dotar al nombre solicitado
de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales
registradas por su representada, sino que hace incluso mas dificil esta diferenciacion, por cuanto, la “salud”
corresponde a la esencia de los servicios que presta su representada, y por la cual se ha hecho famosa y
notoria a lo largo de todo el pais;

e) Que, los usuarios de internet al verse enfrentados a este nombre de dominio pensaran que éste es el
dominio general o paraguas que da acceso a las demas direcciones que conforman la familia de nombres de
dominio de su representada, a través, de los cuales se puede acceder informacion de las empresas del
mismo y a los servicios y productos ofrecidos por ellas;

f) Que, cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia
tanto nacional como internacional, han sefialado que se deberad privilegiar a aquél que solicitd con
anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file
system" o "first come, first served". Principio que cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en
solicitar la inscripcién de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor
derecho sobre la misma;

g) Que, su representada, a pesar de ser segundo solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad de
multiples nombres de dominio, y marcas comerciales, las que son ampliamente conocidas en el mercado, lo
que hace improcedente la pretensién del primer solicitante en obtener el registro del nombre de dominio
"goldensalud.cl", ya que se estaria infringiendo claramente las marcas y nombres de dominio de sus
mandantes;

h) Que, no resultaria justo que se otorgara el dominio en conflicto a la contraparte, ya que su mandante ha
invertido grandes sumas de dinero y tiempo en hacer conocidas y famosas sus marcas asociadas. Por lo
tanto, el primer solicitante, se aprovecharia de una marca que ya goza en el mercado de una fama vy
notoriedad, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en la prestacién de servicios;

i) Que, el efecto que deriva de esta confusidn es que, cuando los usuarios de internet utilicen un buscador
para encontrar las paginas "goldencross.cl", se producird un desvio que los llevard a la pagina
"goldensalud.cl", lo que sin duda producira error y confusion respecto de los servicios que ambas partes
prestan, ya que pensardan que esta pagina se relaciona con "goldencross.cl" o con la marcas de su
representada, produciéndose un "passing off";
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j) Que, cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de sus
marcas registradas, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un
identificador mads, pero con la agravante que son de caracter "universal' dado que se desenvuelven en la
"Internet", donde una persona, en cualquier regién, o en cualquier pais puede acceder a ella;

k) Que, resulta inaceptable que se permita el registro del nombre de dominio a favor de la contraparte, ya
que como hemos sefialado anteriormente, el proceso de registro de una marca es totalmente distinto del de
inscripcion de nombres de dominio. Una misma marca puede ser inscrita por mas de una empresa, si se
trata de rubros distintos o dreas geograficas diferentes. En cambio, bajo el dominio CL cada nombre puede
ser asignado a un solo solicitante. Si bien las marcas y dominios son cosas distintas, el uso de un dominio
puede entrar en conflicto con una marca registrada, como es en el caso de autos;

I) Que, debe tenerse presente el delicado tema de la dilucion marcaria, en cuanto que si en el mercado y en
la publicidad comienza a circular una expresion identificatoria practicamente idéntica a las marcas de su
representado, como eventualmente podria ocurrir, que identifique determinados servicios o productos que
no correspondan a Colmena Golden Cross S.A., indudablemente se empezard a generar un debilitamiento
del capital comercial y marcario asociado al signo solicitado por su mandante. Esta situacién, ademas de ser
injusta, resulta contraria a Derecho ya que se estd afectando el derecho de propiedad que su representado
tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional;

II) Que, lo anterior se traduce en un atentado a la "identidad comercial", concepto que es reconocido como
uno de los mas importantes de la empresa y, por lo tanto, exige la maxima proteccidén juridica. El
otorgamiento del signo en conflicto a la contraria generaria todo tipo de confusiones y errores en el
mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestién y todo este capital de
posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se perderia, se diluiria
dando lugar, como ya sefialamos anteriormente, a confusiones dado que su parte no podria amparar y
proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual;

m) Que, el propdsito de los nombres de dominio es la identificaciéon adecuada de su titular y como ldgica
consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por
su parte, el objetivo final de las marcas es precisamente el mismo, esto es, la distincién por medio de un
signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real", por tanto, si el nombre de
dominio "goldensalud.cl" se le adjudicara a la contraparte, sucedera que los usuarios de Internet, al ingresar
al sitio de "goldensalud.cl", se encontrardn con otro tipo de informacién que no estaria avalada por la
experiencia y seriedad de su mandante, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable en la imagen vy
reputacion de su representado y produciria confusidén en los usuarios de Internet. Sobre esto ultimo, cabe
sefialar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres y
marcas que le son familiares;

n) Que, para acreditar sus dichos, no acompafia documentos.

NOVENO: Que, con fecha 07 de diciembre de 2012, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda
de asignacion de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se
tuvieron por acompaiados, con citacion.

DECIMO: Que, con fecha 07 de diciembre de 2012, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de
respuestas por el término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 14 de diciembre de
2012, se apercibe al primer solicitante a hacer vales sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO PRIMERO: Que, 27, con fecha 14 de diciembre de 2012, Ernesto Chacén Gomez, por el primer

solicitante, presentd al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo
siguiente:
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a) Que, su dominio no tiene relaciéon en lo absoluto con la reclamante Colmena Golden Cross S. A., en
especifico en el vocablo “Golden”, ya que como se aprecia el dominio de la recurrente es Goldencross.cl. Si
se aceptara que su dominio le pertenece a ella, se estaria atentando contra principios fundamentales de
libertad de expresion y dominio, ya que en el supuesto hipotético que se fallara a favor de la postura de la
reclamante, la palabra golden seria de su exclusivo uso y goce, lo cual no es asi, y no es asi, ya que con solo
googlear la palabra Golden, aparecen una infinidad de sitios que la contienen, y que la contraria no ha
puesto reclamo alguno;

b) Que, en cuanto al prestigio, que también alude la contraria, al usar en su dominio la palabra Golden, que
supuestamente los usuarios de internet la relacionaria con Colmena Golden Cross, no es tal, pues si bien
dicha institucién esta hace afios en el mercado, no es menos cierto que sobre ella también pesan
disconformidad de sus usuarios, que basta con comprobar lo dicho , haciendo el simple ejercicio de googlear
las palabras “reclamos contra Golden Cross”, y aparecen un sinnimero de denuncias y reclamos;

c) Que, para que se vea afectado un dominio por otro, es necesario que el nombre del dominio de una
marca, se vea afectado cuando el usuario de internet, relaciona el dominio especifico con la gestidén que se
desarrolla y se publicita en ese dominio, en su caso es una labor principalmente docente, lo que no se
conlleva con el giro de la recurrente;

d) Que, el limitar al resto del universo cibernautico del uso de una palabra por ser de dominio de una
empresa, que segun ellos tiene prestigio y consolidacién en el pais, situacién que no se cuestiona pero que
tampoco se acredita por la reclamante, seria atentar contra la libertad de expresion, comercio, educacién y
dominio privado;

e) Que, para respaldar sus dichos el solicitante acompafia, con citacion, los siguientes documentos:
1.- Impresion de los sitios que aparen en internet con la palabra “Golden”.

2.-Impresion de los Reclamos contra Colmena Golden Cross, al digitar “reclamos contra colmena Golden
Cross”.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 31 se pide al solicitante acreditar su personeria.

DECIMO TERCERO: Que, a fojas 32, Rodrigo Marre, por el segundo solicitante acompafia con citacion, los
siguientes documentos:

1. Copias de registros de marcas, obtenidos del sitio web del INAPI:golden cross salud, registro n2 886.291,
en clase 36, golden cross salud y vida, registro n2 886.289, en clase 36,golden matic, n2 de registro 885.327,
golden care, n? de registro 884.342, golden cross, n? de registro 725.200, colmena golden cross, n2 de
registro 725.199,golden plan colmena golden cross, n? de registro 672.328, plan vip colmena golden cross,
n2 de Registro 726.129.

2. Copia de los registros de los siguientes dominios a nombre de Colmena Golden Cross S.A, obtenidos de la
pagina web de Nic Chile: “goldencross.cl”, “golden-cross.cl” y “Saludyvida.cl”.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 45, se tuvieron por acompafiados los documentos, por el Tribunal.
DECIMO QUINTO: Que, a fojas 46 el primer solicitante acredito su personeria con:
1. Copia de escritura de 26 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaria de Concepcidon de Mario

Aburto, de constitucion de sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Medica Doctor Ernesto
Chacén Limitada o Golden Salud Limitada y copia del extracto de su inscripcién.
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DECIMO SEXTO: Que, a fojas 56, con fecha 19 de marzo de 2013, el Tribunal tiene por acompafiados los
documentos, con citacion.

DECIMO SEPTIMO: Que, con fecha 15 de abril de 2013, este Tribunal Arbitral resolvio citar a las partes a oir
sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o que haya desistimientos de por medio. Asi, corresponde a un segundo
solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor
derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, en relacién con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los
argumentos esgrimidos y antecedentes acompafados permiten a este juez arbitro sostener que ambas
partes estan de buena fe, y no existe infraccion a las normas que para estos efectos se contemplan en el
Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sélo hecho que el
dominio en conflicto contenga la palabra o denominacién "golden y salud” como componentes, en ningun
caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, mas todavia cuando se trata de
expresiones genéricas, la primera de ellas, que en idioma inglés significa o se relaciona con dorado, visita en
sitio web www.es.bab.la diccionario inglés espafiol, y en el conocido buscador google, aparece con una serie
de referencias a distintos rubros en mas de 794.000.000 oportunidades, lo que implica muchas opciones y
usos, para los mas diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades de oficio del Tribunal.
Su significacién es genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que la acompafie o que
importe una creacion intelectual de uno u otro solicitante. El otro término salud, presenta mas de 7
significados en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, Vigésima Segunda Edicién, Vol II,
afio 2001, pp. 2017, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos
rubros en mds de 551.000.000 oportunidades, lo que implica muchas opciones y usos, para los mas diversos
productos y servicios, verificado en uso de las facultades de oficio del Tribunal. Asi el signo resultante, no es
exclusivo ni excluyente, no identifica productos especificos que Unicamente uno de ellos comercialice, sino
gue se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado con un adjetivo y un adverbio que aluden a colores,
estados, diferentes significados y actividades de muchas personas o empresas que pueden dedicarse a
diferentes rubros, en diferentes paises o zonas geograficas de un mismo pais. Que, ademas, en materias de
nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresion inglesa "first come, first
served"”, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo
solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

TERCERO: Que, adicionalmente, es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sublite se presume en base
a que constituye un principio general del derecho. Asi lo ha establecido el Cédigo Civil suizo, al declararlo
solemnemente en su articulo 29, aplicable a todas las relaciones juridicas: “Cada uno obrara segun la buena
fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un
derecho carece de proteccion legal”. Un precepto similar se halla hoy en el articulo 72 del Cdédigo Civil
espafiol, luego del Decreto N2 1836, de 1947, que sanciond el Nuevo Titulo Preliminar de ese Cddigo.
Prescribe el articulo 72 apartado 1: “Los derechos deberan ejercitarse conforme a las exigencias de la buena
fe”. En igual sentido, los recientes articulos 62 y 72 del Cédigo Civil de Québec, del afio 1994. Tratandose de
un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las mas
variadas disciplinas juridicas. Asi, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el
campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensién incoherente con
el hecho o conducta anterior, venire contra factum proprium non valet, e incluso se manifiesta en el Derecho
Tributario (LOPEZ SANTA MARIA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. Il, 42 ed. Editorial Juridica de Chile,
Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relacién al
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nombre del dominio "goldensalud.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo
expresado debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso a través de hechos positivos vy
determinantes; por lo que este argumento se desechard, restando analizar la situacién relativa al mejor
derecho de las partes.

CUARTO: Que, la utilizacion del término goldensalud por el primer solicitante para el desarrollo de su
actividad, de prestaciones y asesorias de salud y docencia universitaria, no puede ser considerado una
creacioén original del mismo, en cuanto a los elementos golden y salud, toda vez que ambas expresiones
estan inscritas por diferentes personas en diferentes paises clases y zonas geogréficas, como ha verificado
este Tribunal, en uso de sus facultades para actuar de oficio, propias de su naturaleza de juez arbitro
arbitrador, para determinar el mejor derecho de las partes.

QUINTO: Que, respecto de las marcas del segundo solicitante: Golden Cross Salud y Golden Cross Salud y
Vida, ambas estdn registradas en la clase 36 que corresponde a servicios, concretamente Seguros;
operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, y segun se verifica de los registros
de Inapi, la proteccidn es a la denominacién en conjunto, no a cada palabra por separado, algo similar
ocurre respecto de las marcas Golden Matic, Golden Care, Golden Cross, Colmena Golden Cross y Golden
Plan Colmena Golden Cross y Plan Vip Colmena Golden Cross, estan todas registradas para la clase 44 que
protege Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o
animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura y segun se verifica de los registros de Inapi, la
proteccién es a la denominacién en conjunto, no a cada palabra por separado, de forma tal que ni la
expresion golden ni la expresion salud estan protegidas de forma aislada o incluso ambas en conjunto, y
cuando coincide la proteccidn conjunta es para la clase 36 y unidas al término cross. El conflicto principal de
este caso radica en que pudiera pensarse que el término conjunto golden salud abarca el ambito de
proteccién marcario, relativo a la actividad del primer solicitante, pero ello no es asi, tal y como se explico, la
proteccién no abarca a dicho conjunto para el area del primer solicitante, pues como se vera el ambito de
proteccién de la marca es para servicios diferentes y unida al término cross, la marca entonces no abarca
otras clases o palabras o denominaciones aisladas. El primer solicitante ha expuesto que su empresa realiza
servicios de atenciones médicas en su consulta privada y en su cardcter de docente de la Universidad de
Concepcion, hecho acreditado en la revision de la pagina web de dicha Institucion Estatal. Se trata en
consecuencia de un area completamente diversa al dmbito de proteccion de las marcas del segundo
solicitante. Por lo que el argumento de que el ambito de proteccion de las marcas inscritas abarca la
actividad de primer solicitante se desechard. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio
goldensalud.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a sus marcas comerciales que contienen
ademds, otros términos que resultan suficientemente diferenciadores como Colmena, cross, matic, care,
plan y vip, con proteccién al conjunto y no a palabras aisladas y contemplan proteccidn para ciertos y
determinados servicios cuando se trata de otros servicios, y, dmbitos que el mismo clasificador Niza, versién
9°, diferencia, constituiria implicitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo
solicitante, respecto de cualquier expresion a que se refieran o incluyan la expresién "golden o salud”, tanto
para marcas o logos o etiquetas apoyado Unicamente en la posible confusién con sus marcas o etiquetas, o
posible confusién semantica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial determinada, con
preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretacién demasiado
extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el dmbito de
proteccién a muchas mas areas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario
distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se
busca establecer que aun cuando tengan la misma clase, el servicio no es igual, asi el ambito de proteccidn
se restringe. Diferente seria el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresidn, para actividades que
justamente entran al mismo ambito de proteccion de dichas marcas, cuestion que en estos autos no se ha
acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a dreas de la proteccién de las
marcas del segundo, se daria origen a una posible indemnizacidon por eventuales perjuicios, fuera de las
posibilidades de la revocacién, que contempla el reglamento.

SEXTO: Que, lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil
considerando que las expresiones "golden y salud” son palabras y términos genéricos uno del idioma inglés y
otro espafiol, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho
sobre la misma, atendido el cardcter genérico y conocido de los términos en cuestidn, argumentando
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ademas la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la
propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresion sea asignada a diversos solicitantes,
producto de la actividad o giro que realizardn, inclusive el drea geografica, no hablemos ya cuando las
expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo asi que un mismo término
sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando asi el ejercicio de la libre competencia.
Lo contrario implicaria otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no
es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciacion por categorias y clases de productos y
servicios, lo que limita su ejercicio. A mayor abundamiento, los dominios del segundo solicitante
goldencross.cl y gloden-cross.cl, contienen el término cross y da como resultado una expresiéon que podria
llamarse original y puede considerarse como suficientemente diferenciada para evitar confusion en el
publico o la temida dilucion marcaria.

SEPTIMO: Que, asi las cosas, el primer solicitante ademds de haber solicitado el nombre de dominio de
buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legitimo en el mismo, de
consistencia y armonia con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado
acreditado en autos. EI mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectia para que el publico pueda
informarse expone que los productos compuestos por mas de una materia se clasifican en funcién de la
materia predominante, o su fin Ultimo, por lo que pueden estar dentro de productos o servicios, como
ocurre en este caso, en que la proteccion esta orientada a un producto.

OCTAVO: Que, dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que
este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del tercero, en este sentido, la razén
social de su empresa es justamente Golden Salud Limitada, como nombre de fantasia, creada desde el afio
1998, sin que desde esa fecha hasta ahora se haya acreditado que existiera dilucion marcaria o conflicto
marcario por el uso de tal razén social con las marcas del segundo, estimandose que con el uso del dominio
en Internet, no ocurrira dilucion marcaria, captura de usuarios o su desvio, como teme el segundo
solicitante. Los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su
proyecto empresarial el que estd dirigido a diferentes consumidores, por esta razon el primer solicitante ha
incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificacion comercial de sus clientes, los signos en
cuestidén, ambos solicitantes, se dedican a rubros diferentes. No se afectan tampoco los derechos al
desarrollo de actividad econdmica, toda vez que el segundo solicitante ha acreditado poseer tres nombres
de dominio, a través de los cuales comercializa sus productos servicios, por lo que no se le impide su
actividad.

NOVENO: Que, aun cuando este juez arbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en
sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de
"first come, first served" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que
corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe
que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente
aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o
intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de
prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Sociedad Médica Doctor Ernesto Chacén Limitada o
Golden Salud Limitada, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo
que corresponde aplicar el referido principio.

NOVENO: Que no obstante la sola aplicacién del principio de "first come, first served" resulta ser suficiente
para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, segun las razones ya expuestas, este juez arbitro
también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legitimo uso del mismo, por una
conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en
materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de
dominios como goldencross.cl y golden-cross.cl, a través de los que puede desarrollar perfectamente su
actividad comercial, la que al ser claramente diferenciada de la del primero, no se producird la confusion de
consumidores y la pérdida de éstos y la supuesta dilucién marcaria.

DECIMO: Que, la proteccién referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este
proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislacion de esta rama del
derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el trafico comercial por potenciales confusiones sobre el
origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza juridica del posicionamiento de esos signos distintivos

65



en el mercado. Asi, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o
marca en el dmbito econémico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular esta
facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o
juridica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creacidn intelectual, cuestion esta ultima
que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del
tercer solicitante cdmo o de qué forma el primero de ellos habria incurrido en conductas que produzcan
confusién y dilucién marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la
procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el
concepto "goldensalud.cl", como tampoco la pretendida identificacion automatica de los usuarios de sus
productos. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las
actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros, diferenciados, alin cuando
estén relacionados ente si, sin embargo, ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ambito
comercial del contrario. Considerar que la proteccion marcaria podria aplicarse a toda actividad comercial o
rubro, por simple semejanza, implicaria acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo
comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificacién comercial de las marcas en diferentes clases,
justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o
establecimientos, resultan diversas.

DECIMO PRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado
conviccion de que el primer solicitante, ademas de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo
ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro,
en identificacion comercial con productos respecto de los que realmente prestara el servicio que ofrece, lo
que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstruccion a una libre y leal competencia;
inclinan la recta razén y sana critica a favor de este.

DECIMO SEGUNDO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los drbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Ménica: "...el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en
contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”. En este sentido, en el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del
proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el
procedimiento los elementos que este Tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Orgdnico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “goldensalud.cl”,
al primer solicitante Sociedad Médica Doctor Ernesto Chacén Limitada, Rut: 77.283.990-1, sin
costas por haber tenido las partes motivos plausibles para litigar.

2. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacidn de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente para su inmediato
cumplimiento.

4. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.
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5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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