JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 17 de Junio de 2009.

Juicio arbitral lacolmena.cl
Rol 23 — 20009.

VISTOS:

Que mediante Of 10617 de Nic Chile, de 23 de Abril de 2009 se designo a la
suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio lacolmena.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefarlo fielmente, se
citd a las partes, mediante resolucion de fecha 24 de Abril de 2009, a una
audiencia de conciliacién y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 12 de
Mayo de 2009, a las 9:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro,
notificandoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la asistencia
de don JOSE IGNACIO SUAREZ HERMOSILLA, habilitado de derecho, del
Estudio Sargent & Krahn en representacion del segundo solicitante Colmena
Golden Cross S.A., y don HUGO ENRIQUE PEREZ MANZANARES, en
representacion de su hijo don Esteban Eduardo Pérez Manzanares, como
primer solicitante del dominio de autos, y el arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levant6 acta, dandose por
notificadas personalmente a la partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan solo el segundo solicitante allegé al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido
el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 78, se citd a las partes
para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1° Que a fojas 22, con fecha 27 de Mayo de 2009, dofia Carmen Paz Alvarez
Enriquez, abogado en representacion de COLMENA GOLDEN CROSS S.A,
como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de
asignacion de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y
argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:
a. A modo de historia, sefiala que su representada, Colmena Golden Cross

nace en el aflo 1981, inscrita en el Fondo Nacional de Salud el afio 1983.
Actualmente cuenta con mas de 380.000 beneficiarios a lo largo del pais,
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con 60 sucursales de Arica a Punta Arenas, logrando durante su
trayectoria posicionarse como la Isapre mas solida y confiable del
mercado.

. Sefala que su representada cuenta con numerosas marcas comerciales
registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, todas ellas
estructuradas sobre la base del vocablo “Colmena”, a saber:

Registro N° 663.189, “COLMENA", mixta, para distinguir productos
en clase 16, de fecha 16 de Abril de 2003.

Registro N° 650.656, “COLMENA", mixta, para distinguir servicios
en clase 36, de fecha 29 de Noviembre de 2002.

Registro N° 660.918, “COLMENA", mixta, para distinguir servicios
en clase 42, de fecha 24 de Marzo de 2003.

Registro N° 660.919, “COLMENA", mixta, para distinguir servicios
en clase 38, de fecha 24 de Marzo de 2003.

Registro N° 632.769, “COLMENA", denominativa, para distinguir
servicios en clase 36, de fecha 13 de Junio de 2002.

Registro N° 632.770, “COLMENA", denominativa, para distinguir
productos en clase 16, de fecha 13 de Junio de 2002.

Registro N° 778.343, “"COLMENA GOLDEN CROSS”, mixta, para
distinguir servicios en clase 36, de fecha 24 de Enero de 2007.
Registro N° 778.344, “"COLMENA GOLDEN CROSS”, mixta, para
distinguir servicios en clase 36, de fecha 24 de Enero de 2007.
Registro N° 725.198, “COLMENA GOLDEN CROSS’,
denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 11 de
Mayo de 2005.

Registro N° 725.199, “COLMENA GOLDEN CROSS”,
denominativa, para distinguir servicios en clase 44, de fecha 11 de
Mayo de 2005.

Registro N° 798.649, “COLMENA GOLDEN CROSS AUGE EN
PRIMERA CLASE”, para distinguir frase de propaganda en
servicios de clase 36, de fecha 11 de Octubre de 2007.

Registro N° 571.159, “COLMENA GOLDEN CROSS SALUD",
denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 04 de
Julio de 2000.

Registro N° 553.108, “COLMENA GOLDEN CROSS SALUD”,
denominativa, para distinguir productos en clase 16, de fecha 16
de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.109, “COLMENA GOLDEN CROSS SALUD”,
denominativa, para distinguir servicios en clase 42, de fecha 16 de
Noviembre de 1999.

Registro N° 575.610, “COLMENA GOLDEN CROSS SALUD Y
VIDA”, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de
fecha 31 de Octubre de 2000.

Registro N° 553.112, “COLMENA GOLDEN CROSS SALUD Y
VIDA”", denominativa, para distinguir productos en clase 16, de
fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.113, “COLMENA GOLDEN CROSS SALUD Y
VIDA", denominativa, para distinguir servicios en clase 42, de
fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 558.074, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS”,
denominativa, para distinguir servicios en clase 35, de fecha 07 de
Enero de 2000.
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Registro N° 559.001, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE SALUD”, denominativa, para distinguir servicios en clase 36,
de fecha 19 de Enero de 2000.

Registro N° 558.075, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE SALUD”, denominativa, para distinguir productos en clase 16,
de fecha 07 de Enero de 2000.

Registro N° 558.076, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE SALUD”, denominativa, para distinguir servicios en clase 35,
de fecha 07 de Enero de 2000.

Registro N° 558.077, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE SALUD”, denominativa, para distinguir servicios en clase 42,
de fecha 07 de Enero de 2000.

Registro N° 553.273, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE VIDA”, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de
fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.106, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE VIDA”, denominativa, para distinguir productos en clase 16, de
fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.107, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE VIDA", denominativa, para distinguir servicios en clase 42, de
fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 559.842, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE VIDA Y SALUD”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 36, de fecha 27 de Enero de 2000.

Registro N° 558.078, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE VIDA Y SALUD”, denominativa, para distinguir productos en
clase 16, de fecha 07 de Enero de 2000.

Registro N° 558.079, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
DE VIDA Y SALUD", denominativa, para distinguir servicios en
clase 42, de fecha 07 de Enero de 2000.

Registro N° 553.275, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
GENERALES”, denominativa, para distinguir servicios en clase 36,
de fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.114, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
GENERALES", denominativa, para distinguir productos en clase
16, de fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.115, “COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS
GENERALES”", denominativa, para distinguir servicios en clase 42,
de fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.274, “COLMENA GOLDEN CROSS VIDA Y
SALUD”, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de
fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.110, “COLMENA GOLDEN CROSS VIDA Y
SALUD”, denominativa, para distinguir productos en clase 16, de
fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 553.111, “COLMENA GOLDEN CROSS VIDA Y
SALUD”, denominativa, para distinguir servicios en clase 42, de
fecha 16 de Noviembre de 1999.

Registro N° 672.328, “GOLDEN PLAN COLMENA GOLDEN
CROSS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 44, de
fecha 01 de Septiembre de 2003.

Registro N° 685.714, “HACEMOS MAS POR SU SALUD,
COLMENA GOLDEN CROSS”, para distinguir frase de
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propaganda en los servicios de clase 36, de fecha 13 de Febrero
de 2004.

- Registro N° 672.329, “MASTER PLAN COLMENA GOLDEN
CROSS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 44, de
fecha 01 de Septiembre de 2003.

- Registro N° 726.128, “PLAN PREMIUM COLMENA GOLDEN
CROSS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 44, de
fecha 25 de Mayo de 2005.

- Registro N° 553.104, “SEGURIDAD PARA EL NUEVO MILENIO,
COLMENA GOLDEN CROSS”, para distinguir frase de
propaganda en los productos de clase 16, de fecha 16 de
Noviembre de 1999.

- Registro N° 553.105, “SEGURIDAD PARA EL NUEVO MILENIO,
COLMENA GOLDEN CROSS”, para distinguir frase de
propaganda en los servicios de clase 35, de fecha 16 de
Noviembre de 1999.

- Registro N° 672.331, “BLUE PLAN COLMENA GOLDEN CROSS”,
denominativa, para distinguir servicios en clase 44, de fecha 01 de
Septiembre de 2003.

- Registro N° 672.330, “CLASSIC PLAN COLMENA GOLDEN
CROSS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 44, de
fecha 01 de Septiembre de 2003.

Sefala entonces, que la expresion “COLMENA” es el elemento distintivo
mas importante de la razon social de su mandante, ya que los productos y
servicios de ésta se reconocen y distinguen en el mercado con la
expresion “COLMENA”, constituyendo ademas una marca registrada y
utilizada por su mandante, por lo cual su uso por parte de un tercero
causara un grave perjuicio a su representada.

. Sefala ademas ser el titular de diversos nombres de dominio , a saber:

- COLMENA.CL

- COLMENAS.CL

- COLMENAGOLDENCROSS.CL

- COLMENAINMOBILIARIA.CL

-  ISAPRECOLMENA.CL

Es asi entonces, que el demandado, al solicitar el nombre de dominio
lacolmena.cl, da cuenta de su intencion de aprovecharse de la fama y
notoriedad que ha obtenido su mandante a través de los afios, desviando
a la audiencia y usuarios de internet los que al enfrentarse a este hombre
pensaran que pertenece a su mandante, y que a través de éste se
publicitan y entrega informacién de su Isapre.

. Sefala ademas que la expresién “LA”", expresion que el demandado se
limité a tomar y afiadir a la marca y nombre de su representado, es
solamente un articulo definido el cual tiene por objeto de sefalar,
identificar o resaltar un sustantivo o adjetivo. Asi las cosas, el nombre de
dominio disputado alude directamente a “LA”, Isapre “COLMENA”", que
corresponde a su mandante, siendo “COLMENA”" una marca reconocida
en Chile gozando de caracteres de fama y notoriedad, asociada a su
mandante y utilizada profusamente en internet y el mercado. Entonces, el
demandado limité a tomar la expresibn “COLMENA”, una marca
registrada ademas de ser la expresion medular de una familia de registros
marcarios que se estructuran sobre dicha expresidn, circunstancia
analoga a lo que ocurre con los nombres de dominio, ademas de formar
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parte de la razon social de mi mandante, lo que claramente inducira a
error y engafio a los usuarios de Internet y publico consumidor en general.
Luego de describir los nombres de dominio y su importancia, el segundo
solicitante alude a criterios aplicables al presente conflicto, tales como el
Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los
nombres de dominio, el Criterio de Notoriedad del Signo Pedido, el
Criterio del Mejor Derecho por el Uso empresarial Legitimo, el Uso
Efectivo del signo pedido y el Criterio de la Identidad, como asimismo
sefiala las normas aplicables al conflicto que emanan del Convenio de
Paris, como asimismo las establecidas por OMPI, ICANN, y en ultimo
término, NIC Chile en su Reglamentacion aplicable.

3°. Que, en la misma presentacion anterior, el segundo solicitante acompafia los
siguientes documentos con citacion, no impugnados por la parte contraria:

1.

10.

11.

12.

Copias del sitio NIC.CL en que se acredita ser titular sobre los hombres
de dominio relacionados con el signo “COLMENA".

Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en
el N° 2 de esta presentacion.

Impresiones del sitio web www.colmena.cl, en donde se publica
informacién relativa a la empresa de su mandante.

Copia de la busqueda de la expresion “COLMENA” en el famoso
buscador www.google.cl

Impresion del sitio Web www.colegiodentistas.cl, en el cual se destaca la
participacion de la isapre COLMENA GOLDEN CROSS, en una campafa
de vacunacion, beneficiando a sus usuarios.

Copia del sitio web www.supersalud.cl, en donde aparece destacada
COLMENA como una de las ISAPRES con mayores utlidades vy
rentabilidad en los afios 2006-2007, lo que da cuenta de su gran
participacion en el mercado y el reconocimiento que posee dentro de éste.
Copia del sitio web www.emol.cl, en donde aparece una nota de prensa
que informa sobre la celebracién de los 21 afios de COLMENA en Agosto
de 2002.

Copia del sitio web stc.laborum.cl, en el que se ofrecen puestos de trabajo
dentro de COLMENA GOLDEN CROSS S.A. y se fija su mision,
buscando a los profesionales mas destacados, con el propdsito de
satisfacer las necesidades de sus clientes.

Copia del sitio Web www.kompass.cl, el cual contiene informacién
comercial relativa a su mandante, relacionandolo con sus marcas y
expresiones por las cuales es reconocida.

Copia del sitio web www.colmenagoldencross.cl, actualmente activo y con
contenidos sobre COLMENA.

Copia del sitio web ranking.supersalud.cl, en donde se realiza un analisis
sobre las caracteristicas de los servicios de COLMENA.

Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio
“vifiasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de 2006.

4° Que consta en el proceso que el primer solicitante, don ESTEBAN
EDUARDO PEREZ MANZANARES, no adjunt6 dentro de plazo documento
alguno en el cual haya hecho llegar sus alegaciones y probanzas, por lo cual este
Tribunal no tiene mas medios de conviccion que los sefialados precedentemente.

5° Que, a fojas 90, el apoderado del segundo solicitante interpone escrito
solicitando se haga efectivo lo dispuesto ene | parrafo tercero numeral 3 del titulo
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Procedimiento, del Acta de 12 de Mayo 2009 y que le sea asignado el nombre de
dominio a su representada.

6° Que atendido al mérito de los antecedentes, y teniendo en especial
consideracion el certificado de fojas 90 vta. y la solicitud de fojas 90, con fecha 8
de Junio de 2009, este Tribunal cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cudl
de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion
del nombre de dominio en disputa, lacolmena.cl .

SEGUNDO: Que don ESTEBAN EDUARDO PEREZ MANZANARES es el
primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el
principio existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o
Principio del primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder
probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe
asignarse a quien primero solicitoé su inscripcién. Este principio debe considerarse
como principio de ultima ratio, debido a que su utilizacion es procedente solo
cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la
asignacion del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante del dominio disputado
se encuentra COLMENA GOLDEN CROSS S.A., quien para acreditar sus dichos
sefala poseer una amplia y vasta trayectoria en el mercado de las Salud Privada,
constituyéndose como ISAPRE desde el afio 1981, contando con presencia
nacional y mas de 380.000 afiliados. Sefala ademas ser el titular de diversas
marcas comerciales debidamente inscritas y nombres de dominio estructurados
bajo la expresion “COLMENA”, expresion que resulta ser segun sus dichos el
elemento distintivo tanto de su nombre, sus marcas comerciales y nombres de
dominio, como de su razon social. Concluye sefialando que la sola adicion del
articulo definido “LA” a su expresion central “COLMENA” no constituye elemento
diferenciador alguno, y que los usuarios de internet al enfrentarse al sitio web en
disputa, creeran estar frente a los productos y servicios del segundo solicitante.

CUARTO: Que este Tribunal -como ya lo ha sefalado-, no posee otros
elementos de conviccion que los indicados precedentemente por el segundo
solicitante, toda vez que si bien el primero concurrié a la audiencia de conciliacién
decretada, no presento al proceso probanza alguna que permitiese informar a
este Tribunal sobre los alcances de sus pretensiones en torno al dominio
solicitado, motivo por el cual tiene a su defensa, tan solo el principio denominado
“first come, first served”, ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio
que como ya se ha sefalado en otras oportunidades, es de Ultima ratio.

QUINTO: Que, en ese orden de cosas, este Tribunal reconoce entonces los
argumentos sefalados por el segundo solicitante, en razén de que posee
diversos nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la expresion
“COLMENA", ademas de formar parte de su razén social, expresion que por lo
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demas reviste los caracteres de fama y notoriedad que exige el Reglamento de
Nic Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la OMPI para este tipo de
conflictos. Es decir, dicho signo posee caracteres tales que, en caso de su
utilizacién por un tercero distinto del segundo solicitante, inducirian a confusion y
error entre los usuarios de internet, fin dltimo que este Tribunal pretende
precaver.

SEXTO: Que entonces, el principio “first come, first served”, debera ceder ante el
peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda
vez que aun cuando el primero se hubiese apersonado en el proceso, son
antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este
Tribunal que es €él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresion
lacolmena.cl , ya que su elemento diferenciador, es decir “COLMENA", ha sido
utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y
servicios en el trafico econdémico, por lo cual reviste caracteres de notoriedad
tales para solicitar la proteccion que no emana solo del derecho marcario, sino
también del espiritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos
relativos a nombres de dominio.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su actuar
a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia
y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se
rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que
este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer
por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creandose la
conviccion de que es a éste ultimo a quien le corresponde un mejor derecho
sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignéarsele el nombre de
dominio lacolmena.cl conviccidon que no se basa solamente del criterio marcario
aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas
valer en el presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacién del
nombre de dominio lacolmena.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de
ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideracion en
el sentido de que se mantienen a salvo en relacidon al particular, las demas
facultades que al primero en derecho correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636 y
siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 Anexo 1° del
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio lacolmena.cl,

presentada por el primer solicitante, don ESTEBAN EDUARDO PEREZ
MANZANARES.
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2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio lacolmena.cl al segundo solicitante, esto es, COLMENA GOLDEN
CROSS S.A.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electronico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autoriz6 don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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