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Santiago, tres de diciembre de dos mil diez.

VISTOS:

eue con fecha diez de mayo de dos mil diez, los señores Centro Médico Novamedic Chile

Spa, cuyo contacto administrativo es don Jorge Torres, ambos domiciliados en Independencia

nú*.r6'qrrinientos setenta y uno, Linares, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre

dedomin io . .@! ' , ycon fechad iec inuevedemayodedosmi ld iez losseñores
Laboratorios Recalcine S.A., "uyo contacto administrativo es don Eugenio Gormaz, ambos

domiciliados para estos efectos en Miraflores número ciento treinta, piso veinticinco,

Santiago, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio
. . @ , , , d a n d o l u g a r a e s t e p r o c e S o d e a c u e r d o a l o e s t a b l e c i d o e n e l
,,p-..di*i"nto de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo I de la "Reglamentación

para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

eue mediante oficio de NIC Chile número doce mil ochocientos ochenta y nueve, de fecha

veintidós de septiembre de dos mil diez, se designó a la suscrita como árbitro para la

resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio'

eue una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se

.itó u las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según

consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las

partes por carta certificada, al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se

entienáe válido para todos los efectos legales según lo establece el art. 11 de la

Reglamentación pertinente.

eu-e a la audienóia de conciliación y/o de fijación del procnedimiento señalada, concurrieron

sólo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliación.

En mérito de 1o anterior y lo dispuesto en el No 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el

monto de los honorarios arbitrales'

eue en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus

argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

eue en el período establecido paralapresentación de argumentaciones y pretensiones sólo los

,s.ñor., Laboratorios Recalcine S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este

mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

eue habiendose conferido el traslado respectivo a los señores Centro Médico Novamedic

Chile Spa, no hicieron uso de é1.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido:

Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la

resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

eue en el péríodo establecido paralaprueba no compareció ninguno de los solicitantes'

SL citó a lás partes a oír sentencia, con fecha veintidós de noviembre de dos mil diez.

eue existe óonstancia en autos que los señores Laboratorios Recalcine S'A., pagaron la

totalidad de los honorarios arbitrales.
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Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Laboratorios
Recalcine S.A., argumentan ser una empresa Farmacéutica Chilena, cuyo objetivo principal es
contribuir a la salud de la población, mediante la elaboración y comercialización de
medicamentos de uso humano. Que cuentan con un gran equipo de profesionales, orientados a
las nuevas tecnologías y requerimientos de la Industria Farmacéutica, lo que les permite servir
a sus clientes con máxima eficiencia. Que en sus plantas de manufacturación se desarrollan y
producen diferentes formas farmacéuticas. Que dichos productos, responden a las estrictas
especificaciones de las Autoridades Sanitarias Chilenas, pues cada proceso ha sido diseñado
aplicando las tecnologías más modernas disponibles y han sido validados, monitoreados y
documentados para garantizar su apego a las especificaciones del producto. Que por todo lo
anteriormente expuesto son uno de los más importantes y relevantes laboratorios de Chile,
encontrándose profundamente comprometidos con el cuerpo médico y con la salud de
pacientes, preocupiíndose de la calidad de sus productos y representando una sólida base de
sustentación para proyectarse como una empresa vigente y eficiente en el mercado
latinoamericano y mundial, siendo además el primer laboratorio latinoamericano con
investigación propia. Que hoy, a ochenta y cinco años de su fundación, están presentes en
dieciséis países de Latinoamérica y el continente asiático.

Mencionan su derecho marcario como sigue: Registro No 576.001, "NOVAMED",

denominativa, Establecimiento Industrial, clases 3 y 5. Y su nombre de dominio
"novamedic.cl".

Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio,
a saber: a) Titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio:
pues son titulares de la marca'NOVAMED" y del nombre de dominio "NOVAMEDIC.CL".

b) Criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo: pues los señores Centro Médico
Novamedic Chile Spa., crean confusión entre los usuarios de Internet, puesto que sólo se han
limitado a agregar el nombre de nuestro país al final su dominio. c) Dilución: pues los
consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos
promocionados en la página Web "NOVAMEDICHILE.CL", ya que se identifica plenamente
con su marca comercial y nombre de dominio. d) InaplicaUllidad del principio doctrinal del
"first come, first served", pues Laboratorios Recalcine S.A. tienen un mejor derecho, y además
los señores Centro Médico Novamedic Chile Spa han infringido sus derechos, ya que su
conducta no se condice con el nivel de cuidado que exige la Reglamentación para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. e) Daño efectivo causado al
oponente: pues el uso del nombre de dominio "NOVAMEDICHILE.CL" poT cualquier otra
persona o compañía, o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar su actividad,
pudiendo incluso llegar a diluir la capacidad distintiva de la que gozan su marca
"NOVAMED" y dominio "NOVAMEDIC.CL" en Chile. Concluyen señalando que les causa
un perjuicio irreparable el hecho que exista en la Red una página Web, que tenga un nombre
de dominio casi idéntico su la marca comercial y dominio.

En el Derecho citan las normas contenidas en el artículo 10 del Reglamento de NIC-Chile;
artículos 2 y siguientes del Anexo I del Reglamento de NIC-Chile; artículo 584 del Código
Civil; artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile;
Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y
Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
"ICANN" y la Doctrina nacional, en especial lo señalado por el Profesor Pablo Ruiz-Tagle en
"Propiedad Intelectual y Contratos", Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 441-442 pp.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de la página Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Solicitud No 921.758-, "NOVAMED",
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denominativa, establecimiento industrial, clases 3 y 5, impresa con fecha veinticinco de

octubre de dos mil diez; Impresión de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl, Registro N" 576.001, "NOVAMED", denominativa, establecimiento
industrial, clases 3 y 5, impresa con fecha veinticinco de octubre de dos mil diez; Impresión de
la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro No
356.747, 'NOVAMED", denominativa, establecimiento industrial, clases 3 y 5, impresa con

fecha veinticinco de octubre de dos mil diez; Impresión de la portada de la página Web

www.recalcine.cl, de fecha veinticinco de octubre de dos mil diez.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores Centro Médico Novamedic Chile SPA, tienen la

calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en

forma previa a los señores Laboratorios Recalcine S.A.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1o de la Reglamentación para el

Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes pata la

resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los

principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos

respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo I de la Reglamentación antes mencionada, que fija el

Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de
"arbitrador", de los arbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza,lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el arbitro

deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio

resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa

en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está cbnsagrado, implícitamente, en el

artículo 8, inciso 4, del ANEXO l, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que

establece: "Parael caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca ala audiencia, el

árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer

solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de

nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en

otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20letra h) de la ley 19.039, Ley de

Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales

o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya

registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da

preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene

excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están

constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso

previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que

no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el

solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el

dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite

dejar sin efecto el mencionado principio;
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g.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciadof una vez presentadas las

solicitudes respectivas por las partes, y panla aplicación-de las nofrnas mencionadas para la

resolución del conflicto, éstas se encuéntrun .n igualdad de condiciones y' el mencionado

principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las noÍnas

citadas pueda ser aPlicada;
10.- Que respecto a las norTnas relativas al abuso de publicidad las que- habiendo sido

derogadis, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N" 19'733'

sobre ,.Libertades de opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de

competencia leal y éticimercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna

de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que

constituya dicha infracción;
1 l.- eue para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la

naturalezade la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez' el interés de las

partes respecto del dominio en cuestión;

12.- eue respecto del interés del primer solicitante, copia de la solicitud que rola en autos,

da cuenta que la parte distintiva áe su razón social incluye la expresión NOVAMEDIC

CHILE;
13.- Que asimismo consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado no ha

comparecido en este proceso y, en conseóuencia, no ha acreditado el hecho expresado en el

numerando anterior, por 1o q.rá'no ha demostrado relación alguna con el dominio en cuestión'

aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar; .
14.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes

acompañados, no objetados, que es titular.n chil", de registros de la marca NOVAMED, para

distinguir, productos de las^ clases 3 y 5 del clasificador Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de Marcas y purudistinguir un establecimiento industrial referido a

los mismos productos, que el registro más antiguo data del año mil novecientos noventa y que

es titular del dominio novamedic.cl;
15.- eue el segundo solicitante tampoco ha acreditado relación alguna con la expresión

NOVAMEDICHILE, previa a la presentación de su solicitud;

16.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce Que en el caso de autos, no existe

infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario ' cada

una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola

presentación de su solicitud; 
r ras normas citad las corresponde

il.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencrona(

resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los

antecedentes del pro.fro y confoim" .bn las normas de prudencia y equidad de este

sentenciador;
18.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en

base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha

acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

19.- eue, en "onr""u.n"la, cabe a continuación dilucidar si alguna de las partes en este

conflicto posee un interés, derecho o relación para nombre de dominio' que prevalezca sobre

el otro;
20.- Que respecto de los derechos de las partes, consta de lo expresado en los numerandos

precedentes que ninguna de las partes ha acreditado una relación o derecho con el dominio en

cuestión en autos, previo a su solicitud;

2l.- eue, asimismo, es dable "onsiáerar que atendida la naturaleza y características propias

del sistema de nombres de dominio, en este caso no Son aplicables las normas sobre marcas

comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del principio de especialidad;
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22.- Que la circunstancia antes expresada, es consecuencia de que el nombre del dominio,
como signo identificador, tienen una limitación en el sentido que, un mismo nombre, sólo
puede ser asignado a un usuario;
23.- Que la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del
dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregación o sustitución a una
expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
24.- Que consecuencia de lo anterior es el hecho, constatado por esta árbitro, que se
encuentran asignados homónimos, a nombre de diferentes personas, como es a título de
ejemplo: onda.cl, honda.cl; hola.cl ,.ola.cl; y sonda.cl , zonda.cl;
25.- Que, en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte

del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar.
26.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que es titular del dominio novamedic.cl, según dan cuenta los antecedentes
acompañados por el mismo.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto lo dispuesto en el Reglamento para el

Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de

mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:
1.- Asígnese el nombre del dominio "NOVAMEDICHILE", al primer solicitante señores
CENTRO MEDICO NOVAMEDIC CHILE SPA;
2.- Elimínese la solicitud de dominio del segundo solicitante señores LABORATORIOS
RECALCINE S.A.;
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC

Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano

Montenegro y doña María Pía Bustos Alvarez, en cumplimieñto de lo dispuesto en el artículo

640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

b
\.-/i

iela

Wb-
María Pía Bustos

Testigo.
A.


