En Santiago de Chile, a 15 de septiembre de 2011 en Mac Iver 125 piso 8,
Santiago, en los autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio ordent.cl,
suscitado entre RODRIGO ARTURO LOPEZ PIZARRO, RUT 12.479.578-8, domiciliado
en Av. Tobalaba 5299, Nufioa, santiago y ORDEN S.A. REP. SARGENT & KRAHN,
(ORDEN S A), RUT: 94.071.000-6, domiciliado en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701, se
resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 06 de junio de 2011, mediante oficio N° 14.319, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
ordent.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 13 de junio de ese mismo afio se acepto la designacion
como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el
cargo y en el menor tiempo posible, citdndose a las partes a una primera audiencia de
conciliacion y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia miércoles 22 de junio de
de 2011 a las 11:15 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como
consta a fojas 05.

3. Que a fojas 21 consta que en la fecha sefialada se realiz6 la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, se fijo el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 22 y siguientes la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor
derecho, pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y la
consolidaciéon el dominio en disputa en su parte.

Explica que su representada es una empresa del grupo SONDA, orientada al
desarrollo, integracion e implementacion de software y soluciones informaticas de alta
calidad y avanzada tecnologia.

Indica que el grupo SONDA fue fundado en 1974, participando desde entonces en
forma activa en desarrollar e introducir en las empresas de Chile y América Latina
nuevas e innovadoras tecnologias, tendientes a facilitar procesos administrativos y de
produccion.

Agrega que ORDEN S.A. se ha posicionado en el mercado, cumpliendo con el objetivo
de optimizar los procesos logisticos de empresas de diversos tamafios. Especifica que
su representada, a través de la marca I-MED, ha incursionado con gran éxito en el
ambito de las licencias médicas electrénicas.

Continia sefalando que su representada es titular de una familia de marcas
comerciales para el signo ORDEN, como parte de su estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. A continuacién se refiere
en detalle a cada uno de esos registros marcarios.



Alega que el signo ORDEN es ademas elemento distintivo de su razén social y que las
actividades de su representada se reconocen y distinguen en el mercado al alero de la
misma expresion.

Expone que su mandante es titular de los dominios orden.cl, ordensufi.cl y enorden.cl,
todos los que, en sus palabras, se conforman en base a la expresién orden.

Estima que el primer solicitante al pedir el dominio en disputa podria beneficiarse de la
fama y notoriedad que ha obtenido su mandante a través de los afios, desviando a la
audiencia y usuarios de internet, que al enfrentarse a este dominio, pensarian que
pertenece a la segunda solicitante.

Considera que el primer solicitante se limité a tomar la expresion ORDEN, signo que
corresponde a la marca, dominios y razén social de su mandante, agregando
Unicamente la letra T, la que no estima elemento diferenciador suficiente. Segun
expresa, se trataria de una letra que no permite otorgarle individualidad propia al
dominio, sino que por el contrario conduciria a error y engafio a los usuarios de
internet y al publico en general.

En apoyo a sus afirmaciones cita el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile y la
sentencia recaida sobre el dominio propmain.cl.

Hace presente que la funcién basica de todo nombre de dominio es aquella
consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario en
internet, funcion que, en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer
solicitante, estima que no se estaria cumpliendo.

A continuacioén se refiere a los criterios aplicables en conflictos de asignacién de de
nombres de dominio.

En primer lugar refiere el criterio de la titularidad de marcas comerciales y su relacién
con los nombres de dominio, criterio que sefiala ha sido acogido en el derecho
comparado y en la jurisprudencia nacional. Indica que las marcas comerciales y los
nombres de dominio comparten propJsitos y caracteristicas de tal naturaleza, que es
posible sostener que, ademas de la funcién técnica de los nombres de dominio, estos
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y
servicios que se ofrecen via internet, facilitando asi el comercio y evitando confusiones
en los usuarios. Agrega ademas que los nombres de dominio han pasado a constituir
un medio de publicidad, fortaleciendo asi la marca. En apoyo a estas afirmaciones cita
la Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada
por la Corporacién de Nombres y Nimeros asociados a Internet (ICCAN), el informe
final y las opiniones sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). y los articulos 20, 21, 22 del
Reglamento de Nic Chile.

Mas adelante califica el interés de su representada sobre el dominio en disputa como
legitimo, real y efectivo. Justifica esta aseveracion, entre otras cosas, en la inversién
de su mandante en grandes recursos en el posicionamiento de sus servicios al alero
de la marca ORDEN.



Sostiene que en virtud del criterio de notoriedad del signo pedido corresponde asignar
el dominio en disputa a su mandante.

Agrega que su representada utiliza efectivamente -el término ORDEN, por lo que los
usuarios ya identifican y asocian dicha expresién con su mandante.

Hace presente que de acuerdo al criterio de identidad correspondera asignar el
dominio a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Sostiene que en razén de lo anterior el
dominio debe ser asignado a su representada. En apoyo a sus argumentos cita el fallo
sobre el dominio vifiasdelmaipo.cl.

A continuacion y para dar sustento a sus afirmaciones cita los articulos 6 bis y 8 del
Convenio de Paris.

Por ultimo sefiala que la expresion CRDEN, como signo que identifica los servicios
prestados por su representada, se utiliza efectivamente en internet. Al respecto hace
presente que tales servicios se ofrecen, promocionan y publicitan a través del dominio
de su titularidad orden.cl.

. Que a fojas 80 y siguientes el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor
derecho, pide el rechazo de la solicitud competitiva de la segunda solicitante y la
consolidacién del dominio en disputa en su parte.

Inicia su presentacion sefialando que su mandante es odontélogo, con especializacion
en el area de ortodoncia dental.

Indica que después de sus estudios de especializacién inicié un proyecto que buscaba
la masificacion de los servicios clinicos de ortodoncia a precios razonables y con
facilidades, lo que derivé en la creaciéon del Instituto Nacional de Ortodoncia S.A.
(INO), del cual es actualmente director.

Hace presente que este proyecto ha sido exitoso, en apoyo a esta aseveracion indica
que a 5 afos de su funcionamiento ya cuenta con un edificio de 4 pisos en la comuna
de Nufioa, construccién que se esta ampliando y que satisface una demanda de mas
de 500 prestaciones diarias. Agrega que hoy cuenta con 80 funcionarios.

Las prestaciones que se realizan a través de esta institucion estan enfocadas a la
ortodoncia.

A continuacion se refiere en detalle a la normativa que regula su actividad.

Sefala que su representado pretende complementar los servicios que presta con la
incorporacion y ofrecimiento a sus pacientes de herramientas e instrumentos
suplementarios a los servicios odontolégico que presta la entidad que representa,
como es el caso de un cepillo dental u otros implementos, a los que se identificaran
con el concepto ORDENT, circunstancia en la que surge la necesidad de obtener un
nombre de dominio que corresponda a este concepto, para asi facilitar la publicidad y
comercializacion de los productos que llevaran tal nomenclatura.



Sostiene que para el Instituto Nacional de Ortodoncia, ORDENT representa una marca
para productos dentales tnica y muy gréfica.

Manifiesta que la expresion ORDENT comprende los conceptos de ORDEN vy
DENTAL, dos palabras que estaran contenidas en la linea de productos a
comercializar.

Afiade que el concepto ORDEN se relaciona con la ortodoncia dado que esta es una
rama de la odontologia que pretende o tiende al ordenamiento de las piezas dentales,
a través de aparatos y tratamientos especificos.

Por otra parte estima que la expresion DENTAL es el término por excelencia que se
vincula a la ciencia y profesion de la odontologia y corresponde al derivado basico de
la palabra diente.

Considera que en definitiva la expresion ORDENT es un concepto ligado a la
ortodoncia y la odontologia.

Hace presente que su representada siempre estuvo llana a la concrecién de un
acuerdo entre las partes de este conflicto, mas ain considerando el hecho de los
disimiles giros de ambas solicitantes.

Concluye que permitir a la segunda solicitante que monopolice un concepto genérico
y utilizable de manera compuesta o mediante prefijos o sufijos en un nombre de
dominio, seria crear una barrera de entrada injusta para quienes quieran usar este
concepto genérico en las mas diversas actividades comerciales, aln en las mas
distantes de su giro, como ocurriria en la especie.

. Que, a fojas 86 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por la primera solicitante
de autos a fojas 87. En la referida presentacion insiste en la diferencia de giro de
ambas solicitantes. En apoyo a esta aseveracion se refiere al dominio ino.cl, dominio
de titularidad del primer solicitante del que se podria observar la naturaleza de las
actividades de éste. En esta linea argumentativa sostiene que no es posible
considerar la eventualidad de confusion entre ambas solicitantes, alegada por la
contraria. En relacion a lo sefialado por la contraria en orden a que el primer
solicitante se habria limitado a agregar la letra T a la expresion ORDEN, estima esta
aseveracion como formalista y literal, y sostiene que tal afirmacién no se condice con
el sentido que su representado pretende darle a la expresion. Sefiala que la adicién
de la letra T cambia derechamente el sentido de la palabra y la diferencia, haciendo
alusion al mercado dental. En relacion al criterio de titularidad de marcas comerciales
y su relaciéon con los nombres de dominio, aludido por la contraria como fundamento
de su pretension, sefiala que este criterio no es absoluto, mas aun habida
consideracion de la diferencia de giro entre las partes, en apoyo a esta afirmacion cita
fallo sobre el dominio hydrocge.cl. Por ultimo sefiala que en el evento de que este
tribunal considere que no existen elementos de juicio suficientes para fallar el
presente conflicto a favor de su representado, deberia aplicarse en su favor el
principio first come first served.

. Que, a fojas 102 la segunda solicitante evacua el traslado conferido a fojas 86. En su
presentacién afirma que la contraria no ha aportzdo antecedentes que prueben sus



dichos, y especificamente ninguna prueba relacionada con su supuesto
reconocimiento en el mercado vinculado a la expresion ORDENT. Agrega que en la
eventualidad de que los giros de ambas solicitantes fuesen efectivamente diversos
dicha referencia no seria relevante puesto que, respecto de los nombres de dominio,
no existen clases en virtud de las cuales sélo se pueda distinguir determinados
productos o servicios. Respecto al criterio de titularidad de marcas comerciales y su
relacién con los nombres de dominio sefiala que este es un criterio que debiera
considerarse a la hora de determinar a cudl de las partes le asiste un mejor derecho.
Al respecto cita el fallo recaido en el dominio pormain.cl. Respecto al principio first
come first served sefiala que este tiene aplicacién en los casos en que ninguna de las
partes logra acreditar un mejor derecho sobre el dominio en disputa, caso que en su
parecer no se daria en autos, por cuanto estima que su mandante ha logrado
acreditar un mejor derecho sobre el dominio de que se trata. En apoyo a sus dichos
cita el fallo arbitral sobre el dominio todochile.cl.

8. Que a fojas 106 la segunda solicitante presenté escrito de observaciones a la prueba
en el que hace presente que es titular de la marca ORDEN y hace presente que una
solicitud de nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido-sobre un
nombre, marca comercial u otra designacion o signo distintivo-, por estar reproducido,
incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean
confundibles.

9. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompaiié documentos a fojas 94 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria.

10. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompaiié documentos a fojas 31 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria.

11. Que a fojas 107 se cit6 a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico
a ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera conforme a su leal saber y entender definir la disputa de autos
acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad
que debe imperar en toda resolucién de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cual de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
ordent.cl, disputado en estos autos.

TERCERO: Que los nombres de dominic se han constituido en un medio a través de las
cuales las personas naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a
potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado
a que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy
se encuentren abocadas al estudio de como este fenémeno puede afectar derechos



exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Este es el
caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que, en relacion al mejor derecho y la buena fe sobre el nombre de dominio, el
primer solicitante alega que el dominio en disputa fue solicitado porque corresponde a la
denominacion bajo la cual se pretenden comercializar herramientas y servicios
suplementarios a los servicios odontolégicos, servicios que presta su representado a
través del Instituto Nacional de Ortodoncia. Agrega que la expresion ORDENT
corresponde a la conjuncién de las palabras ORDEN, que se relaciona con la ortodoncia
dado que esta pretende el ordenamiento de las piezas dentales, y la palabra DENTAL,
que es el término por excelencia que se vincula a la odontologia.

QUINTO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, la segunda solicitante ha alegado que posee un nombre de dominio y registros
marcarios sobre la expresion ORDEN, ademas de que esta expresion es el elemento
central de su razén social, signo que considera idéntico al disputado en autos, en tanto la
inclusion de la letra T, en su parecer no constituiria un elemento diferenciador suficiente,
respecto a la expresion ORDEN. Estima que en virtud de lo anterior la solicitud de la
contraria produce afeccién a sus derechos validamente adquiridos. Concluye que la
adjudicacién a la primera solicitante causaria confusion en el publico.

SEXTO: Que, si bien es cierto la segunda solicitante alude a sus derechos marcarios
para fundamentar su mejor derechos sobre el dominio en disputa, no es menos cierto que
la titularidad de marcas es sélo uno de los criterios a considerar para resolver las
disputas por nombres de dominio.

SEPTIMO: Que, la expresion sobre la que acredita poseer derechos marcarios la
segunda solicitante, que ademas corresponde a su razén social y a sus nombres de
dominio, esto es ORDEN, si bien es cierto es manifiestamente similar al dominio
disputado en autos, no es idéntica a este.

OCTAVO: Que el primer solicitante establece una relacién de significancia con la
expresion contenida en el dominio en disputa y el giro de su representada, por cuanto el
signo ORDENT corresponderia a la conjuncién de las expresiones ORDEN y DENTAL,
en relacion a los servicios de ortodoncia. En este contexto la adicion de la letra T al signo
ORDEN no es caprichosa y constituye un elemento que otorga sentido a una expresién
que no existe en nuestro idioma, cual es ORDENT.

NOVENO: Que introducido el signo ORDENT en el buscador google.cl la abrumadora
mayoria de los resultados se vinculan con servicios relacionados a la odontologia, en
tanto ninguno de los primeros resultados se vincula a la primera solicitante ni a servicios
vinculados a su giro.

DECIMO: Que este tribunal estima que se encuentra acreditado en autos la relacién entre
el primer solicitante y el Instituto Nacional de Ortodoncia y por tanto el giro de este, ello
en virtud del contenido del dominio en disputa. En virtud de lo anterior se tiene como un
hecho de la causa la diferencia de giros entre ambos solicitantes. .

DECIMO PRIMERO: Que, lo sefialado en los considerandos anteriores permite concluir a
esta arbitro que la asignacién del dominio en disputa al primer solicitante no ocasionara
confusiones en el publico respecto al origen de los bienes y servicios prestados a través



del dominio de que se trata, con lo cual los derechos vélidamente adquiridos de la
segunda solicitante no se veran afectados. En el caso que el uso concreto que se le diera
al dominio pudiese generar tal posibilidad de confusién la segunda solicitante podria
salvaguardar sus derechos haciendo uso de la accién de revocacién contemplada en el
Reglamento de Nic Chile.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "ordent.cl" al primer solicitante, RODRIGO ARTURO
LOPEZ PIZARRO, ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

ande4d Moya Bruzzone
RBITRO ARBITRADOR

A

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

b

3 'Lo;eto buiroz Rojas
C.l. 14.382.316-4
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