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Foja 69
Santiago, once de junio de dos mil trece
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el niumero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 13 y siguiente de autos, articulos 160 y 170 del Codigo
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, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de
inscripcion del nombre de dominio “NXSTAGE.CL":
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 14 de enero de 2013, el Departamento de Ciencias de
la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “NXSTAGE.CL", existente entre don Alvaro Sebastian Rivera Arenas,
domiciliado en Pasaje Margarita N° 24, Chorrillos, Vifia del Mar, y la empresa
NXSTAGE Medical Inc., representada por don Rafael Covarrubias Porzio,
Abogado, ambos domiciliado en Cerro El Plomo N° 5680, Piso 19, Las Condes,
Santiago.
Que por resolucion de fecha 18 de enero de 2013 el suscrito aceptd el cargo y
juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, y cito 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 28 de
enero de 2013, a las 10:30 horas, con la asistencia de NXSTAGE Medical Inc.,
y en rebeldia de don Alvaro Sebastian Rivera Arenas, y se establecieron las
bases de procedimiento de fojas 13 y siguiente, notificando al ausente
mediante correo electronico de igual fecha.
Partes litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Alvaro
Sebastian Rivera Arenas, primer solicitante del nombre de dominio
“NXSTAGE.CL” y la empresa NXSTAGE Medical Inc., segunda solicitante y
demandante de autos.
Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretension

de NXSTAGE Medical Inc., expuestos en su demanda de fojas 15:
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La parte demandante, funda su demanda de oposicion a que se otorgue en
definitiva el registro de nombre de dominio “NXSTAGE.CL” al primer solicitante
don Alvaro Sebastian Rivera Arenas e invoca los siguientes fundamentos:

I. Antecedentes de hecho de la demanda:

1.- Indica que con fecha 21 de septiembre de 2012, el Sr. ALVARO
SEBASTIAN RIVERA ARENAS solicitd la inscripcion del nombre de dominio
“nxstage.cl”, motivo por el cual NXSTAGE Medical Inc., con fecha 16 de
octubre de 2012, presento una solicitud competitiva para el mismo nombre de
dominio, dandose inicio al procedimiento de solucidén de conflictos de nombres

de dominio previsto por NIC Chile.

2.- Indica que NxStage Medical, Inc. es una empresa ubicada en Lawrence,
Massachusetts, lider en cuidados renales, y que se trata de una compaiiia de
dispositivos médicos que desarrolla, fabrica y comercializa sistemas para el
tratamiento de la enfermedad renal en etapa terminal, insuficiencia renal aguda

y sobrecarga de liquidos.

En 2006, recibié una "mencion de honor" en el Wall Street Journal Technology
Innovation Awards (Premios de Innovacion Tecnholdgica). Que por su propio
disefio, NxStage, esta a la vanguardia de un movimiento para transformar la
atencion renal, para hacerla mas sencilla, mas portatil, para ampliar las
opciones de tratamiento para los médicos mediante la superacion de las
barreras tradicionales y aumentar la libertad del paciente y, en consecuencia,

Su propia realizacion.

Que con avances significativos, NxStage se encuentra a la vanguardia de una
atencion renal mejorada, gracias a soluciones terapéuticas innovadoras y
simples que beneficien a los pacientes, los cuidadores y la sociedad. Parte de
su éxito lo ha logrado a través del trabajo en estrecha colaboracién con
clientes, pacientes, socios de la industria y agencias para mejorar la atencion

renal.

3.- De la marca comercial NXSTAGE. Que con el fin de proteger un prestigio
bien ganado en el mercado, ha obtenido registros de la marca “NXSTAGE”

para los servicios antes mencionados en diversos paises, dentro de los cuales

Santa Lucia 344 Oficina 61 Santiago Teléfono 2664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Andrés Torres Zagal
Abogado

se encuentra Chile, ademas de otras tantas solicitudes de marca que se
encuentran pendientes.

Que en el extranjero es titular de diversos registros o solicitudes de registro
para la marca “NXSTAGE”, de los cuales y a modo simplemente ejemplar,
podemos citar los siguientes: 1.- Registro de marca de Argentina N° 3129076
“NXSTAGE”, nominativa, clase 10, de fecha 15 de noviembre de 2011, 2.-
Registro de marca de Argentina N° 3129078 “NXSTAGE”, mixta, clase 10, de
fecha 15 de noviembre de 2011, 3.- Solicitud de marca de México N° 1228231
“NXSTAGE", nominativa, clase 10, de fecha 16 de noviembre de 2011, 4.-
Solicitud de marca de México N° 1228232 “NXSTAGE”, mixta, clase 10, de
fecha 16 de noviembre de 2011, 5.- Solicitud de marca de Brasil N° 831257555
“NXSTAGE”, nominativa, clase 10, de fecha 10 de noviembre de 2011, 6.-
Solicitud de marca de Brasil N° 831257571 “NXSTAGE”, mixta, clase 10, de
fecha 10 de noviembre de 2011, 7.- Registro de marca de Estados Unidos N°
4129269 “NXSTAGE INVENT. IMPROVE. INSPIRE”, mixta, clase 10, de fecha
25 de junio de 2010, 8.- Registro de marca de Estados Unidos N° 2565759
“NXSTAGE”, nominativa, clase 10, de fecha 15 de septiembre de 1999, 9.-
Registro de marca de Estados Unidos N° 2565758 “NXSTAGE”, mixta, clase
10, de fecha 15 de septiembre de 1999, 10.- Registro de marca de Canada N°
1049860 “NXSTAGE”, mixta, clase 10, de fecha 7 de marzo de 2000, 11.-
Registro de marca de Canada N° 1049861 “NXSTAGE”, nominativa, clase 10,
de fecha 7 de marzo de 2000, 12.- Registro de marca de la OAMI N° 9395039
“NXSTAGE INVENT. IMPROVE. INSPIRE”, figurativa, clase 10, de fecha 22
de septiembre de 2010, 13.- Registro de marca de la OAMI N° 1557586
“NXSTAGE”, nominativa, clase 10, de fecha 8 de marzo de 2000, 14.- Registro
de marca de la OAMI N° 1546563 “NXSTAGE”", figurativa, clase 10, de fecha 8
de marzo de 2000, 15.- Registro de marca de Nueva Zelandia N° 852041
“NXSTAGE”, nominativa, clase 10, de fecha 8 de noviembre de 2011, 16.-
Registro de marca de Nueva Zelandia N° 852043 “NXSTAGE”", mixta, clase 10,
de fecha 8 de noviembre de 2011, 17.- Registro de marca de Australia N°
1458025 “NXSTAGE”, nominativa, clase 10, de fecha 8 de noviembre de 2011,
y acompafa impresiones obtenidas en las respectivas paginas web la Oficina

de Marcas de Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Canada, la OAMI,
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Nueva Zelandia y Australia que acreditan la titularidad de cada uno de los
registros de marca antes mencionados.

Adicionalmente, y con el fin de proteger su marca “NXSTAGE” en un mercado
de cada vez mayor relevancia, ha solicitado ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial chileno el registro de la marca “NXSTAGE” de acuerdo a
las siguientes especificaciones:

1.- Registro N° 955.341 “NXSTAGE”, denominacién, clase 10, solicitada con
fecha 8 de noviembre de 2011.

2.- Registro N° 955.342, “NXSTAGE”", mixta, clases 10, presentada con fecha 8
de noviembre de 2011; y, acompafa copia simple de la impresion obtenida de
la pagina web www.inapi.cl que da cuenta de la titularidad por parte de los
registros antes mencionados y la vigencia de estos.

4.- Mejores derechos de Nxstage Medical, Inc. sobre el nombre de dominio en
disputa.

Indica que de los antecedentes aportados por medio del presente instrumento,
se concluye sin lugar a dudas que “NXSTAGE” corresponde a una creacion
original de la demandante, reconocida y con un merecido buen nombre y fama
en el mercado internacional.

Que adicionalmente, segun se ha sostenido, la fama ganada por la marca
“NXSTAGE”, ha alcanzado un amplisimo espectro de los consumidores,
incluyendo no sélo su pais de origen Estados Unidos, sino también multiples
paises, por lo que afirma que el concepto “NXSTAGE” esta indisolublemente
asociado en el inconsciente colectivo del publico consumidor a la marca y
servicios de sus servicios, y no de otros ofrecidos por terceros.

Lo anterior se puede afirmar con mayor seguridad si se considera que la marca
“NXSTAGE” es usada y ampliamente conocida en el mercado por los
consumidores, y acompafa impresiones de Youtube.cl, que contienen videos
de los aparatos meédicos desarrollados y comercializados por la actora; vy,
acompafa impresiones de los sitios Twitter y Linked-In, también con contenidos
referidos a la marca “NXSTAGE”".

Todo lo que demuestra el uso extensivo de la marca “NXSTAGE” en el

mercado y ademas la exposicion de dicha marca a los consumidores v,
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consecuencialmente, el reconocimiento por parte de éstos de la marca
“NXSTAGE" y su relacion con la firma demandante y no con terceros.

Cabe destacar ademas que la marca “NXSTAGE” corresponde a la razén
social de la empresa individualizada, resultando en consecuencia de especial
relevancia, toda vez que “NXSTAGE” es el principal vehiculo para publicitar sus
servicios en el mercado.

Que el nombre de dominio solicitado no adiciona a la marca inscrita ninguna
expresion que denote que se trata de dos denominaciones distintas, lo que a
juicio de esta parte no otorga al nombre de dominio solicitado el grado de
distintividad suficiente para distinguir el nombre de dominio solicitado de las
marcas de NXSTAGE MEDICAL, INC.

En efecto, de la sola observacion del nombre de dominio en disputa, se
entiende que trata de la marca ampliamente conocida y no de una nueva marca
del primer solicitante, Sr. Alvaro Rivera Arenas, cuyo nombre, a diferencia de la
firma demandante, es totalmente diferente al nombre de dominio solicitado.
Hace presente que la expresion “NXSTAGE” es una expresion de fantasia, que
no tienen significado alguno, lo que impide la posibilidad de una simple
coincidencia entre el dominio solicitado por el Sr. Rivera y la marca registrada.
La asignacion de un nombre de dominio como el de autos a un tercero ajeno,
no solo constituye un detrimento para la actora, sino que evidentemente, un
gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que éste se beneficiaria
de la fama y del buen nombre de aquella y provocaria confusién a los terceros.
Hacer presente que una posible asignacién del nombre de dominio en disputa
impediria usar el vehiculo méas légico de promocion de de sus productos, el
cual logicamente es “nexstage.cl”, toda vez que dicho dominio corresponde a
su razon social y a su marca principal o housemark.

En consecuencia, en el hipotético caso que se asignara el nombre de dominio
“nxstage.cl” al primer solicitante, la coincidencia antes mencionada traeria
nefastas consecuencias, entre las que destacan:

La dilucibn marcaria, que es el cercenamiento gradual o la dispersion de la
identidad y retencion de la marca o nombre en la mente del publico, por su uso
en productos o servicios competitivos, y que se produce cuando una marca

disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros
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para distinguir otros productos o servicios de los de la marca, o productos o
servicios de inferior nivel o calidad.

Que en definitiva, la titularidad y uso por parte del Sr. Alvaro Rivera Arenas, del
nombre de dominio “nxstage.cl” traerd nefastas consecuencias para la actora
que veran como su marca “NXSTAGE” disminuye dramaticamente su valor
como consecuencia de su uso no autorizado por terceros.

5.- Confusion en el Mercado

Sostiene la actora que la titularidad y uso por parte del Sr. Alvaro Rivera
Arenas del nombre de dominio “nxstage.cl” generara toda clase confusion y
error en el mercado, ya que los usuarios relacionaran la marca “NXSTAGE” y a
sus titulares NXSTAGE MEDICAL, INC., con los eventuales servicios que
ofrezca el Sr. Alvaro Rivera Arenas, maxime si los servicios que pretende
ofrecer fueran similares a los que ofrecen la actora.

Que en definitiva, a juicio de esta parte, NXSTAGE MEDICAL, INC. tiene
mejores derechos que el Sr. ALVARO RIVERA ARENAS respecto del nombre
de dominio “nxstage.cl”, lo cual se demuestra por los siguientes hechos:
NXSTAGE MEDICAL, INC. son los creadores y legitimos titulares de la marca
“NXSTAGE”, marca usada en el mercado y que ha adquirido notoriedad en el
area de los tratamientos y dispositivos meédicos para cuidados renales.

Como consecuencia de su inversion en investigacion para avances
tecnolégicos respecto de tratamientos y cuidados renales, la marca
“NXSTAGE” se ha convertido en una de las marcas mas famosas a nivel
internacional en relacion a los servicios mencionados.

Tomando en cuenta que el nombre del primer solicitante no coincide en
absoluto con el nombre de dominio de autos y que dicha expresion
corresponde a una expresion de fantasia, queda claro que la intencion de los
demandados es la de intentar apropiarse de una marca que ha ganado fama y
prestigio internacional.

Por lo anterior, la asignacion del nombre de dominio en conflicto a nombre del
primer solicitante, traeria como consecuencia la confusion por parte del
mercado respecto de los servicios y productos ofrecidos, ya que con toda razon
los consumidores asociarian los servicios ofrecidos a través del nombre de

dominio “nxstage.cl” con la famosa marca y no con el Sr. Alvaro Rivera Arenas,
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lo que generaria graves perjuicios, en razon de la pérdida progresiva de valor
de su marca “NXSTAGE” a consecuencia de la dilucion marcaria a la que se
veria afectada.

Los hechos anteriores demuestran que tiene mejores derechos respecto al
nombre de dominio “nxstage.cl” que el primer solicitante. A este respecto, la
propia Reglamentacion de NIC Chile establece en su articulo 14 inciso primero
que: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidon no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros”.

Que en este sentido, sostiene que el primer solicitante han infringido
abiertamente cada una de las hipoétesis establecidas en el articulo 14 antes
descrito.

En efecto, en relacién a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si
bien no existe en nuestro pais una consagracion legal al respecto, el Codigo
Chileno de Etica Publicitaria, sirve de principal referencia para establecer
parametros en relacion a esta materia. A este respecto, el articulo 4 del
sefalado cuerpo normativo, sefiala que:

“Los avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacion visual que
directamente o por implicacion, omisién, ambigtiedad o pretension exagerada,
puedan conducir al publico a conclusiones erroneas, en especial con relacion a:
f.- Derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes,
marcas registradas, disefios y modelos, nombres comerciales.

Asimismo, el articulo13 del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria establece:

“Los avisos no deberan hacer uso injustificado o peyorativo del nombre,
iniciales o de signos graficos, visuales o auditivos distintivos de cualquier firma,
compafia, institucion, o de la marca de un producto o servicio”.

“Los avisos no deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que
tiene el nombre comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del “goodwill”

0 imagen adquirida por una marca o una campafa publicitaria.
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En este sentido, sostiene que el demandado hace uso injustificado de la marca
“NXSTAGE", perteneciente a la firma demnadante, marca que, segun consta
en autos, ha ganado justo reconocimiento a nivel internacional.

Que por otro lado, los principios de competencia leal y de ética mercantil han
sido gravemente infringidos en el caso de autos.

En efecto, el articulo 3 de la Ley N° 20.169 que regula la competencia desleal
describe en forma amplia que “es acto de competencia desleal toda conducta
contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegitimos,
persiga desviar clientela de un agente del mercado”.

En forma mas particular, el articulo 4 del mismo cuerpo legal, sefiala que seran
considerados como actos de competencia desleal los siguientes:

“Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacién ajena, induciendo
a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o
establecimientos con los de un tercero”.

Parece evidente en este caso que el demandado ha incurrido en la clase de
actos descrita por la ley de Competencia Desleal, toda vez que al intentar
registrar el nombre de dominio en disputa, el demandado de autos intenta
aprovecharse indebidamente de la reputacion de la marca “NXSTAGE”,
induciendo a confusion respecto del origen de los servicios que se busca
distinguir, afectando en consecuencia en forma grave los intereses de la actora.
Que en relacion a los derechos validamente adquiridos, hace presente con
detalle que son los titulares de diversos registros de marca en Chile y el
extranjero de la marca “NXSTAGE” en Chile, los cuales ademas del uso
extensivo de la marca “NXSTAGE” constituyen solidos derechos pre existentes
para el nombre de dominio en disputa.

[I. Fundamentos de derecho de la demanda:

1.- Conceptos Generales

Indica que un nombre de dominio es una identificacion electronica de un sitio
Web en Internet, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o
identificado un contenido especifico dentro de la red.

De esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios
asociados a Internet tales como paginas Web, correos electronicos,

localizadores de informacion, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene
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que ser unico en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir multiples
paginas Web pertenecientes a mudltiples dominios, un nombre de dominio solo
puede apuntar a un servidor.

Como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de
comunicacion y obtencion de informacion gracias a su eficiencia y rapidez, los
nombres de dominio en la practica se encuentran asociados a nombres,
palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar
la identificacion a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u
ordenar la informacion a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy
comun que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa
a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual
corresponde efectivamente o se identifica esa “denominacion”.

De esta forma es una préactica habitual y un medio legitimo de distribucion,
difusién y prestacion de servicios que una empresa 0 una marca conocida
tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriria
en este caso NXSTAGE MEDICAL, INC., titular de la marca “NXSTAGE” y
segundo solicitante del nombre de dominio “nxstage.cl”.

2.- Cumplimiento de las normas del Reglamento de NIC Chile.

Sefala que NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de
dominio .CL y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y
requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio asi
como la forma de solucionar los conflictos en caso que haya dos o mas partes
interesadas en un mismo nombre de dominio.

Al tenor de lo anteriormente expuesto, en este caso NXSTAGE MEDICAL, INC.
cumple las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de
inscripcion de nombres de dominio asi como las contenidas en el Anexo 1 del
Reglamento respecto del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje:

Solicito legitimamente la inscripciéon del nombre de dominio “nxstage.cl” dentro
del plazo de 30 dias desde que fue solicitado por el otro solicitante.

Pago la tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante NIC

Chile y los honorarios arbitrales correspondientes.
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De esta forma NXSTAGE MEDICAL, INC. se ha opuesto a la solicitud de
nombre de dominio “nxstage.cl” del Sr. ALVARO SEBASTIAN RIVERA
ARENAS, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe, en
conformidad a lo dispuesto por el articulo 14 de la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su
legitimo derecho a difundir via Internet su marca “NXSTAGE”, sin la
competencia desleal que significa un nombre de dominio idéntico, lo que sin
lugar a dudas produciria error y confusion en el mercado.

En efecto, el eventual otorgamiento del nombre de dominio “nxstage.cl” al
demandado, provocaria confusion toda vez que como ya se ha sefalado, la
firma demandante es una reconocida, prestigiosa y solida empresa de servicios
de internet, no tienen ningun interés en ser asociados por el publico
consumidor, a las actividades del primer solicitante, que si bien no son las
mismas, se estarian aprovechando de la fama y notoriedad de la marca
inscrita.

Sefala que si bien esta parte esta consciente que la presente causa es un
conflicto competitivo y, que en consecuencia, se dirimira de acuerdo al mejor
derecho que demuestran las partes, y que en conformidad a lo expresado en
este escrito corresponde a NXSTAGE MEDICAL, INC., también, y a mayor
abundamiento, se configura en el caso de autos lo dispuesto en el articulo 22
del Reglamento, el cual sefala que sera causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcion se haya realizado en forma abusiva.

Se considera abusiva la inscripcion de nombre de dominio que reuna las tres
condiciones siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud
efectuada por el SR. ALVARO SEBASTIAN RIVERA ARENAS del nombre de
dominio “nxstage.cl”, por las siguientes razones:

1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un
nombre por el cual el reclamante es reconocido. Esta condicion se encuentra
presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de dominio “nxstage.cl”
es idéntico a la marca “NXSTAGE” de propiedad de la actora, la cual como ya

se ha sefialado anteriormente, es una marca reconocida a nivel nacional e

Santa Lucia 344 Oficina 61 Santiago Teléfono 2664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Andrés Torres Zagal
Abogado

internacional y segun consta de los documentos que se acompafan en el
primer otrosi del presente escrito.

2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto de nombre de dominio. En relacién con este punto, ya
se ha sefialado, que al contrario el. Sr. Alvaro Rivera Arenas no es titular de
registro para la marca “NXSTAGE”, por lo cual, resultaria absurdo argumentar
los primeros solicitantes derechos LEGITIMOS sobre el nombre de dominio en
disputa.

3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe

Al solicitar el nombre de dominio “nxstage.cl” el Sr. Alvaro Rivera Arenas, se
estd apropiando de una marca registrada y que goza de notoriedad en el
mercado de los servicios relacionados a los cuidados renales, lo cual los afecta
en forma grave al provocar una confusion evidente entre el eventual nombre de
dominio “nxstage.cl” del Sr. Arenas, y la marca de una empresa tan prestigiosa
como lo es NXSTAGE MEDICAL, INC. con su marca “NXSTAGE”".

3.- No cabe en autos la aplicacion del principio first come, first served

Sefiala que la teoria del First Come First Served, que trae como
consecuencia la asignacion del nombre de dominio “por defecto” al primer
solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actiuan de
buena fe y tienen legitimos intereses que serian considerados como
equivalentes, y que en este caso no es aplicable el principio antes citado. En
efecto, creemos la titularidad de la marca “NXSTAGE?”, el uso de ésta por parte,
el hecho de ser la razén social de éstos, y el gran grado de fama y notoriedad
mundialmente alcanzada por la marca “NXSTAGE”, no puede ser equiparado a
las hipotéticas argumentaciones que pueda presentar la contraparte.

Que la aplicacion de la teoria del “First Come, First Served” traeria como
consecuencia hacer tabla raza de los esfuerzos desplegados para obtener el
alto grado de fama y notoriedad alcanzado por la marca “NXSTAGE”".

Por las razones ya sefialadas, a juicio de esta parte NXSTAGE MEDICAL, INC.
cumple con todos los requisitos previstos en el Reglamento de solucion de
controversias de NIC Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el

dominio “nxstage.cl” que aguel que pudiese poseer el primer solicitante.
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En virtud de lo anterior, entendemos que la pretension del primer solicitante
debe ser desestimada, por lo que el nombre de dominio “nxstage.cl” debe ser
adjudicado en definitiva a NXSTAGE MEDICAL, INC. por ser quien tiene un
mejor derecho para ser titular definitivo de éste.

4.- Proteccion de la Razon Social de NXSTAGE MEDICAL, INC.

Finalmente, hace presente que “NXSTAGE”, ademas de ser una reconocida
marca comercial, también corresponde a su nombre comercial, por lo que
adicionalmente también cabe resguardarla a la luz de lo dispuesto en el articulo
8 del Convenio de Paris.

Pide tener por presentada demanda competitiva a la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio “nxstage.cl” presentada por ALVARO SEBASTIAN RIVERA
ARENAS y que, conforme al Reglamento de Asignacion de Nombres de
Dominio .CL, dicte una resolucion por la que el nombre de dominio “nxstage.cl”
sea asignado a NXSTAGE MEDICAL, INC. y para dicho fin, se de traslado de
la resolucion a NIC Chile (Network Information Center Chile) para que efectue
dicha inscripcion.

La demandante acompafio a su escrito de demanda los siguientes medios de
prueba:

A. Impresion obtenida en www.inapi.cl, sitio oficial del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial que da cuenta de la titularidad por parte de mis mandantes
de las siguientes marcas en Chile:

1.- Registro N° 955.341 “NXSTAGE”, denominacion, clase 10, solicitada con
fecha 8 de noviembre de 2011.

2.- Registro N° 955.342, “NXSTAGE”", mixta, clases 10, presentada con fecha 8
de noviembre de 2011.

B. Impresiones obtenidas en la oficina de marcas de Argentina, México, Brasil,
Estados Unidos, Canada, OAMI, Nueva Zelandia y Australia:

1.- Registro de marca de Argentina N° 3129076 “NXSTAGE”, nominativa, clase
10, de fecha 15 de noviembre de 2011.

2.- Registro de marca de Argentina N° 3129078 “NXSTAGE”, mixta, clase 10,
de fecha 15 de noviembre de 2011.

3.- Solicitud de marca de México N° 1228231 “NXSTAGE”, nominativa, clase
10, de fecha 16 de noviembre de 2011.

4.- Solicitud de marca de México N° 1228232 “NXSTAGE”, mixta, clase 10, de
fecha 16 de noviembre de 2011.
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5.- Solicitud de marca de Brasil N° 831257555 “NXSTAGE”", nominativa, clase
10, de fecha 10 de noviembre de 2011.

6.- Solicitud de marca de Brasil N° 831257571 “NXSTAGE”", mixta, clase 10, de
fecha 10 de noviembre de 2011.

7.- Registro de marca de Estados Unidos N° 4129269 “NXSTAGE INVENT.
IMPROVE. INSPIRE”, mixta, clase 10, de fecha 25 de junio de 2010.

8.- Registro de marca de Estados Unidos N° 2565759 “NXSTAGE”, nominativa,
clase 10, de fecha 15 de septiembre de 1999.

9.- Registro de marca de Estados Unidos N° 2565758 “NXSTAGE”, mixta, clase
10, de fecha 15 de septiembre de 1999.

10.- Registro de marca de Canada N° 1049860 “NXSTAGE”, mixta, clase 10,
de fecha 7 de marzo de 2000.

11.- Registro de marca de Canada N° 1049861 “NXSTAGE”, nominativa, clase
10, de fecha 7 de marzo de 2000.

12.- Registro de marca de la OAMI N° 9395039 “NXSTAGE INVENT.
IMPROVE. INSPIRE”, figurativa, clase 10, de fecha 22 de septiembre de 2010.
13.- Registro de marca de la OAMI N° 1557586 “NXSTAGE”, nominativa, clase
10, de fecha 8 de marzo de 2000.

14.- Registro de marca de la OAMI N° 1546563 “NXSTAGE”, figurativa, clase
10, de fecha 8 de marzo de 2000.

15.- Registro de marca de Nueva Zelandia N° 852041 “NXSTAGE”, nominativa,
clase 10, de fecha 8 de noviembre de 2011.

16.- Registro de marca de Nueva Zelandia N° 852043 “NXSTAGE”, mixta, clase
10, de fecha 8 de noviembre de 2011.

17.- Registro de marca de Australia N° 1458025 “NXSTAGE”, nominativa, clase
10, de fecha 8 de noviembre de 2011.

C.- Impresién de la pagina web www.youtube.cl

D.- Impresion de la pagina web twitter.com

E.- Impresion de pagina web www.linkedin.com

Que con fecha 26 de marzo de 2013, el Tribunal dictd resolucion, teniendo por
interpuesta demanda arbitral por asignacion de nombre de dominio en disputa,
y confiri6 traslado a don Alvaro Sebastian Rivera Arenas, por el término de
quince dias habiles para su contestacion, y tuvo por agregados los documentos
probatorios acompafiados, con citacion, notificando a las partes por correo
electrénico con igual fecha.

Que el primer solicitante no presento escrito de contesta demanda, razén por la

cual mediante resolucion de fecha 6 de mayo de 2013, se tuvo por contestada
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en rebeldia y se cito a las partes a oir sentencia definitiva, notificada con igual
fecha a las partes.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio
arbitral de inscripcion de nombre de dominio .CL, consiste en determinar a
quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
“NXSTAGE.CL”, esto es, si a don Alvaro Sebastian Rivera Arenas, primer
solicitante, o a la parte NXSTAGE Medical INC., segundo solicitante y
demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante NXSTAGE Medical INC., sostiene en su
demanda que es titular de un mejor derecho para la asignacion del dominio
“NXSTAGE.CL” que el primer solicitante, en consideracion a que tiene
registrada en Chile, Peru, Argentina, México y Brasil, entre otras jurisdicciones
la marca comercial “NXSTAGE”, la que califica de famosa y notoria para los
productos de dispositivos meédicos, para el tratamiento de la sangre, entre
otros, de la clase 10, los que identifica en el mercado, tanto a nivel nacional
como en otros Estados en que tiene presencia comercial.

TERCERO: Que, sostiene asimismo la demandante que el dominio pedido
“NXSTAGE”", incorpora su marca comercial de manera integra, por lo que de
asignarse al primer solicitante se provocara confusion y error en el mercado,
unido a la consiguiente dilucién de su marca y desconocimiento a la propiedad
o dominio que ostenta a su respecto. Argumenta también que la denominacion
que pretende registrar el primer solicitante, se apropia ademas de la marca
comercial inscrita, de lo mas distintivo de su identidad comercial, cual es su
nombre comercial, amparado en el articulo 8 del Convenio de Paris Para la
proteccion de la propiedad industrial.

CUARTO: Que el primer solicitante don Alvaro Sebastian Rivera Arenas, no
cumplié con la carga procesal mas fundamental y esencial para defender su
pretension en el juicio arbitral, cual es contestar la demanda de asignacion
interpuesta por la segunda solicitante NXSTAGE Medical INC.

QUINTO: Que, en opinion de este juez arbitro, el nombre de dominio solicitado

“NXSTAGE” por don Alvaro Sebastian Rivera Arenas, incorpora en toda su
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literalidad el nombre comercial y marca inscrita por la demandante , a saber
“NXSTAGE”, por lo que no puede considerarse un azar o mera coicidencia la
citada identidad, motivo por el cual corresponde amparar a aquella parte que
ha probado de manera indubitada ser la creadora de la denominacion en
disputa, en la especie NXSTAGE Medical INC.

SEXTO: Que, por los motivos sefalados cabe estimar plenamente justificada la
pretension presentada por NXSTAGE Medical INC., en su escrito de demanda
de asignacion de fojas 15 y siguientes de autos.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa, y de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 160, 170 y 636 a 640 del Cdédigo de
Procedimiento Civil, articulos 222 y 223 inciso 3° del Codigo Orgéanico de
Tribunales y principio de mejor derecho, se resuelve asignar el nombre de
dominio NXSTAGE.CL a la segunda solicitante NXSTAGE Medical INC. , y se
desestima la solicitud de inscripcién presentada por Alvaro Sebastian Rivera

Arenas, con condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

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

con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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