En Santiago de Chile a 22 de agosto de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO14180 de fecha 9 de mayo de 2011 me notificé de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “oxigenomedicinal.cl”, designacion que acepté con fecha 10 de mayo
de 2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Aedoxigeno Limitada, Rut 77.417.520-2, con domicilio en
esta ciudad, Irarrazabal 635 de la comuna de Nufioa, correo electronico
ehenriquezg@gmail.cm, representado por el abogado don Esteban Palma Aedo con
domicilio en Alcantara 1128 de la comuna de Las Condes, correo electronico
estebanpalma@vtr.net; 2) Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda., Rut. 85.707.700-8,
representada por Alessandri & Compaiia Limitada y en autos por el abogado don Diego
Maldonado Rosas, con domicilio en esta ciudad, El Regidor 66 piso 10 de la comuna de

Las Condes, correo electronico dmaldonado@alessandri.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“oxigenomedicinal.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia

arbitral con la asistencia de ambas partes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de Aedoxigeno Limitada.

Consta a fojas 61 de autos, que don Esteban Palma Aedo en representacion de
Aedoxigeno Limitada presentd escrito de planteamientos para argumentar su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Senala que Aedoxigeno es una
empresa que se dedica ala venta y arriendo de equipos de oxigeno medicinal, con mas
de 11 afios de experiencia en el rubro, posee un reconocido prestigio y una vasta
experiencia en la utilizacion del oxigeno medicinal como terapia para la atencién de
pacientes con enfermedades respiratorias. Agrega que la idea de crear un portal de
Internet relativo al oxigeno medicinal obedece a volcar en ¢l todo el conocimiento
adquirido a través de los afios, experiencias, respecto a los cuidados y precauciones que se
requieren, sefialando sus usos, ventajas y alternativas de consumo, ademds de promover
las soluciones de oxigeno medicinal que la empresa ha disenado y que ofrece al mercado,
constituyendo ésta una actividad absolutamente legitima, acorde y natural del giro de su
representado. En cuanto al derecho cita el principio “Primer solicitante: prior in tempor
prior in iure”, sefiala que su representada es el primer solicitante, de manera que si el
segundo solicitante estuviese en una situacion equivalente se debe aplicar dicho principio,
amparado y consagrado en el Reglamento de Nic Chile, la doctrina y la jurisprudencia
nacional e internacional. Por otra parte cita el principio de “Buena fe e interés legitimo”
seflalando que su rubro principal es el Oxigeno Medicinal como se deduce de su razon
social “Aedoxigeno” y de su giro comercial, “arriendo y ventas de equipos médicos”,

siendo el real interés usar el dominio para satisfacer los intereses de la empresa. Agrega



que Oximed s6lo busca afectar el desarrollo de los intereses logicos y naturales de su
competencia, por intermedio de la utilizacién de nombres de dominio que incorpore los
sustantivos oxigeno y medicinal, lo que en doctrina se denomina reverse domain
hijacking. Sefiala que solo una vez que su representada inscribié el nombre de dominio
Oximed, la contraparte se opuso, por tanto considera que Oximed ha actuado de mala fe
puesto que teniendo su sitio Web vigente “oxigenomedicinaldomiciliario”, lo mantiene
totalmente inactivo y sin contenidos, lo que demuestra su poco intencion de identificarse
en Internet a través de esta denominacién. Sefiala que su parte considera improcedente
que Oximed pretenda monopolizar el nombre “OxigenoMedicinal”, mas aun en el
contexto de Internet donde los principios rectores han sido siempre caracterizados por la
libertad y no por la restriccion. De esta manera, sefiala que no es posible que el segundo
solicitante pretenda que su representado no ejerza el legitimo derecho de usar un nombre
genérico para poder promover sus conocimientos y experiencia de su principal producto
concerniente a su giro, impidiendo de esta forma al publico en general acceder a esta
nueva fuente de informacion digital. Ademas, fundamenta “Improcedencia de la
Proteccion Marcaria”, destaca que el nombre de dominio solicitado es de caracter
genérico lo que trae como consecuencia la imposibilidad de afectar el derecho marcario
que pudiese ostentar el segundo solicitante, en este sentido senala que la legislacion es
explicita en su articulo 20 letra e) de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, mas aun el
dominio en disputa es una expresion de uso general en el comercio para designar
productos y servicios relativos al area del Oxigeno. Agrega que existen numerosos
nombres de dominio genéricos similares entre si, asignados a distintas personas, que no
genera ningun tipo de confusidon entre las empresas que detentan dichos nombres.
Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos,
acompafia los siguientes documentos: Copia simple de Constitucion de Sociedad
Aedoxigeno Limitada; Impresion de la base de dato del Servicio de Impuestos Internos,
que acredita fecha de constitucion, fecha de inicio de actividades y descripcion general

de la actividad de la empresa Aedoxigeno Limitada; Impresion de consulta a la base de



datos de Nic Chile, relativa al registro de dominio “oxigenomedicinaldomiciliario.cl.”;
Impresion de solicitud de inscripcion de nombre de domino “oxigenomedicinal” obtenida
de la base de datos de Nic Chile, que acredita a Aedoxigeno Limitada como primer
solicitante; Impresion del sitio Web correspondiente al nombre de dominio

“oxigenomedicinaldomiciliario.cl”.

[.5.2 Planteamientos de Oxigeno Medicinal Domiciliario Limitada representada por
Alessandri & Compaiiia Limitada.

Consta a fojas fojas 42 de autos, que don Diego Maldonado Rosas en representacion de
Oxigeno Medicinal Domiciliario Limitada presentd escrito de argumentos de mejor
derecho sobre el nombre de dominio de autos. Sefiala que Oxigeno Medicinal
Domiciliario Limitada, cuyo nombre de fantasia y marca comercial es OXIMED, es una
importante empresa nacional que entrega Soluciones Integrales en Terapias Respiratorias
Domiciliarias, poniendo al alcance de sus clientes equipos, gases y servicios que permitan
manejar con calidad, seguridad y confiabilidad las terapias requeridas. Agrega que
Oximed trabaja las 24 horas del dia y los 365 del ao, siendo la empresa del rubro con
mayor cobertura dentro del pais, Copiapd, Santiago, Vifia del Mar, Concepcion, Temuco
y Valdivia, mas toda la red de sucursales de Indura a lo largo del pais. La trayectoria
comercial de Oxigeno Medicinal Domiciliario Limitada se remonta al afio 1962, y existe
una natural asociacion entre los términos Oxigeno Medicinal y OXIMED, lo cual s6lo ha
sido posible por medio de un trabajo constante de mas de 40 afios de prestacion de
servicios de excelencia en la provision de oxigeno medicinal para uso domiciliario. En
cuanto a su mejor derecho, sefala que su mandante posee la razoén social Oxigeno
Medicinal Domiciliario Limitada, la cual utiliza ampliamente en el comercio nacional y
es ampliamente conocida y asociada tanto por pacientes, como por médicos y
establecimientos asistenciales para distinguir la oferta de su mandante de productos y
servicios de oxigenos para uso medicinal. Ademdas Oxigeno Medicinal Domiciliario

Limitada es una empresa ampliamente conocida bajo su marca y nombre de fantasia



OXIMED, la cual se encuentra protegida como marca comercial en numerosos registros.
Ademas de lo anterior, Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. es titular de los nombres de
dominio: oxigenomedicinaldomiciliario.cl, asignado desde el afio 2000; oximed.cl,
asignado desde el afio 1999 ; oximedic.cl, asignado desde el ano 1999; y oximedica.cl,
asignado en el ano 2004, todos mantenidos por sucesivas renovaciones. Lo anterior
evidencia como la marca y razon social de su mandante es ampliamente reconocida en el
mercado nacional principalmente por sus caracteristicas de fiabilidad y seriedad en sus
servicios. Esto ha llevado a su mandante a ser la mayor proveedora de esta clase de
servicios en nuestro pais, siendo uno de los actores mas respetados y solicitados. Por otra
parte sefala que el dominio solicitado por Aedoxigeno Limitada comprende palabras que
tanto de forma conjunta separada se identifican plenamente con la razén social de su
mandante Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. y que han sido protegidas por su
mandante a través de la asignacion de nombres de dominio, en especial mediante el
dominio oxigenomedicinaldomiciliario.cl. Esta extremada similitud no producird otro
efecto que el de confundir a los internautas y consumidores sobre la pagina Web a la que
desean ingresar, con los consiguientes riesgos de seriedad y seguridad de los servicios o
productos que bajo dicho dominio se encuentren. Al respecto cita el Reglamento de NIC
Chile para el Funcionamiento del Registro de Dominios .CL en su articulo 14. En este
sentido, al solicitar la asignacion de un nombre de dominio caracterizado
fundamentalmente por la inclusion de los elementos caracteristicos de la razon social de
su mandante, sus nombres de dominio y sus marcas registradas, lo que hace el primer
solicitante es precisamente contrariar las normas vigentes sobre abusos de publicidad.
Cita el articulo 4 del Codigo sobre Etica Publicitaria y sefiala que la asignacion del
nombre de dominio oxigenomedicinal.cl al primer solicitante vulneraria las normas y
principios de la ética mercantil por su extremada similitud a la razon social, marcas y
nombres de dominio de Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. El primer solicitante
buscaria por medios ilegitimos desviar clientela de un agente del mercado por medio del

aprovechamiento de la reputacion de la marca y razon social de su mandante, induciendo



a confundir como propios los bienes y servicios de mi mandante con los suyos. Por otro
lado cita el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile. Finalmente para acreditar su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaia los siguientes documentos:
Impresiones obtenidas con fecha 16 de junio de 2011, desde la base de datos en linea del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la titularidad
que corresponde a Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. sobre la marca OXIMED, N°
666.137, registrada para distinguir servicios de la clase 39, N° 664.705, registrada para
distinguir productos de la clase 5, N° 752.951, registrada para distinguir productos de la
clase 10, N°715.089, registrada para distinguir servicios de la clase 44, N° 841.819,
registrada para distinguir productos de la clase 6, N° 841.818, registrada para distinguir
productos de la clase 9, N° 807.061, registrada para distinguir servicios de la clase 44, N°
916.658, registrada para distinguir productos de la clase 1; Impresion obtenida con fecha
16 de junio de 2011, desde la base de datos en linea de NIC Chile, www.nic.cl, que da
cuenta de la titularidad que corresponde a Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. sobre el
nombre de dominio oximedica.cl, oximedic.cl, oximed.cl,
oxigenomedicinaldomiciliario.cl; Ejemplares de papeleria corporativa de Oxigeno
Medicinal Domiciliario Ltda.; Ejemplares de contratos tipo que vinculan a Oxigeno
Medicinal Domiciliario Ltda. con sus clientes; Folleto publicitario de productos y
servicios de su mandante; Envoltorios plasticos de cilindros de oxigeno suministrados por

su mandante a sus clientes.

1.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuesta de Aedoxigeno Limitada.

Consta a fojas 70 de autos, que don Esteban Palma Aedo en representacion de
Aedoxigeno Limitada evacud respuesta a los argumentos expuestos por Oxigeno
Medicinal Domiciliario Ltda. En cuanto a la fama y reconocimiento de Oxigeno

Medicinal Domiciliario Limitada, sefiala que no es efectivo que la contraparte sea



ampliamente reconocida por las palabras Oxigeno Medicinal Domiciliario dado que estos
son términos genéricas que identifican a un rubro y no a una empresa en especifico. La
realidad indica, que la empresa es reconocida por su nombre de fantasia OXIMED y no
por su razén social, como queda de manifiesto en su pagina Web oximed.cl, y en sus
nueve registro marcarios que destacan claramente su nombre de fantasia lo que tiene
logica puesto que su rubro es mas amplio que el oxigeno medicinal a domicilio, ya que
ofrecen gases de todo tipo tales como aire sintético, argdn, nitrogeno, helio, oxido
nitroso, heliox, mezclas especiales entre otras. Por el contrario, sefiala que su
representado AEDOXIGENO posee real fama y reconocimiento en el area del oxigeno
medicinal puesto que es exclusivamente el servicio que presta a domicilio siendo ademas
el tnico gas que utiliza para llevar a cabo su giro comercial lo que esta reflejado en su
sitio de internet “aedoxigeno.cl” y en el listado que arrojan los buscadores de Internet al
digitar las palabras “oxigeno medicinal”’, “oxigeno a domicilio” entre otras. Por
consiguiente esta parte considera que los derechos marcarios del segundo solicitante no
son afectados de manera alguna por la solicitud del nombre de dominio. Agrega que el
criterio de titularidad de marca comercial es solo uno de los criterios que sirven para
dirimir los conflictos sobre asignaciéon de nombres de dominio, mas no es excluyente
respecto al resto de los criterios reconocidos en la materia. En cuanto a la multiplicidad de
inscripciones de nombres de dominio .cl, que posee la contraparte, queda de manifiesto
que su verdadera intencion es obstaculizar y bloquear a las demés empresas del rubro,
claro ejemplo de esto son sus nombres de dominios “oxigenomedicinaldomiciliario.cl”,
“oximedic.cl”, “oximedica.cl”, que no conducen a ningun tipo de pagina de Internet
activa, actuando asi de una manera claramente abusiva y de mala fe, afectando los
negocios de su representado, no permitiéndole el legitimo derecho de querer ejercer su
actividad en la red con fines reales y no meramente obstructivos. En cuanto a la supuesta
confusiéon que describe el segundo solicitante, relativo al su nombre de dominio
“oxigenomedicinaldomiciliario.cl” con el nombre de dominio en disputa, esta carece de

todo fundamento y logica, puesto que en la hipdtesis que los internautas y/o



consumidores digiten en un buscador las palabras “oxigeno medicinal domiciliario” lo
que estan buscando es informacion sobre un servicio para satisfacer una necesidad, y no a
una empresa en especifico lo que trae como resultado que el buscador arroje un listado
de sitios de empresas del rubro en donde destaca ciertamente Aedoxigeno Limitada
obteniendo mas del 50% de los primeros 10 resultados de busqueda. Por otro lado en la
hipotesis que internauta digite las palabras del nombre de dominio en disputa oxigeno
medicinal, la intencidén no es solo serd buscar un servicio, sino que también puede tener la
finalidad de buscar informacion sobre el uso, caracteristicas, recomendaciones, entre otras
relativas al oxigeno, finalidad por la cual esta parte quiere asignar el nombre de dominio
en disputa a su nueva pagina de Internet. De esta forma la Uinica forma de poder acceder
directamente a los servicios prestado por la empresa Oxigeno Medicinal domiciliario
Limitada es a través de la digitacion de la palabra www.oximed.cl, y no a través de
“oxigenomedicinaldomiciliario.cl” ya que este nombre de dominio no conduce a ninguna
pagina de Internet. En cuanto a la invocacion por parte de la contraria del art. 14 del
Reglamento de Nic Chile en alusion al supuesto abusos de publicidad y a la ética
mercantil de su representado, sefiala que es absolutamente inexacto que exista algun tipo
de abuso de publicidad ya que a la sola lectura del nombre de dominio en disputa
oxigenomedicinal.cl no se asemeja de ninguna manera, menos aun genera confusién con
la marca OXIMED, la cual queda demostrado al momento de visualizar el logo utilizado
en todo su sitio de Internet “oximed.cl”. En cuanto a la ética mercantil de su representado
es totalmente ajustada a los valores de honestidad, confianza y justicia, en ningin caso
existe aprovechamiento de la reputacion de la marca OXIMED por parte de de su
representado, puesto que la empresa AEDOXIGENO desde sus inicios, siempre ha
querido diferenciarse de su competencia, tendiendo su propio logo comercial que lo
identifica en el mercado y apunta a otro tipo de clientes tales como ministerio de Salud,
Centro de Salud Publico y Privados tales como Instituto del Torax, Mutuales de seguridad
entre otras, lo que se puede verificar directamente en los convenios que publica en su

pagina Web.



1.6.2 Respuesta de Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. representada por Alessandri
& Compaiiia Limitada.

Consta a fojas 72 de autos, que don Diego Maldonado Rosas en representacion de
Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. evacud respuesta a los planteamientos de
Aedoxigeno Limitada. Sefiala que, en cuanto a las alegaciones del mejor derecho en
virtud del principio first come, first served, estas resultan improcedentes en autos, puesto
que no es una regla de aplicacion general, permanente ni mucho menos obligatoria, sino
que es tan solo un principio interpretador el cual tiene claras limitaciones reconocidas
expresamente en la norma, especialmente en lo dispuesto en el articulo 14 y 22 del
“Reglamento de asignacion de nombres de dominio .cl”. En este sentido, Aedoxigeno
Limitada ha sefialando en sus argumentos que el dominio oxigenomedicinal.cl ha sido
solicitado con el fin de promover un portal Internet de promocién de productos de
oxigeno medicinal, al respecto sefiala que si tal hubiera sido efectivamente la finalidad del
solicitante, entonces este nombre de dominio se encontraria plenamente activo o al menos
ensenaria algin indicio de uso experimental, lo cual no ocurre, ya que hasta la fecha el
nombre de dominio de autos s6lo conduce a una pagina vacia de contenido. Lo anterior
refleja que la solicitud tiene su origen en motivaciones meramente especulativas, carentes
de real interés y o con el unico fin de afectar los negocios de la competencia. De este
modo el primer solicitante paraddjicamente estaria incurriendo en las mismas practicas
temerarias del tipo “domain hijacking” que alega sin fundamentos en su escrito de fecha
17 de junio. Lo anterior es una expresion de la concurrencia de las causales indicadas en
las letras a, b y c del articulo 22 del Reglamento, en cuanto a revelar la ausencia de interés
legitimo del primer solicitante sobre el dominio de autos. Finalmente reitera que la
solicitud competitiva de esta parte sobre el dominio oxigenomedicinal.cl posee ademas
como fundamentos los evidentes derechos de propiedad intelectual que se verian
afectados con la asignacion definitiva del dominio de autos al primer solicitante. Reitera

que al solicitar la asignacion de un nombre de dominio caracterizado fundamentalmente



por la inclusion de los elementos caracteristicos de la razon social de su mandante, sus
nombres de dominio y sus marcas registradas, lo que hace el primer solicitante es
precisamente contrariar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, tal como se

sefiala en el articulo 4 del codigo sobre ética publicitaria.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 73 de autos, con fecha 25 de julio de2011 no existiendo diligencias pendientes, se
citd a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta

certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Aedoxigeno Limitada, con fecha 10
de enero de 2011 solicitd el nombre de dominio “oxigenomedicinal.cl”’. También, se
encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda.,
representada por Alessandri & Compaifiia Limitada, lo solicité con fecha 31 de enero de

2011.-

II.2  Que Aedoxigeno Limitada fundamentdé su mejor derecho para solicitar la
asignacion del nombre de dominio en disputa en que es una empresa que se dedica a la
venta y arriendo de equipos de oxigeno medicinal, con mas de 11 afios de experiencia en
el rubro, posee un reconocido prestigio y una vasta experiencia en la utilizacion del
oxigeno medicinal como terapia para la atencion de pacientes con enfermedades
respiratorias. La idea de crear un portal de Internet obedece a volcar en ¢l todo el
conocimiento adquirido a través de los afios y ademds de promover las soluciones de
oxigeno medicinal que la empresa ha disefiado y que ofrece al mercado. En cuanto al
derecho cita el principio “Primer solicitante: prior in tempor prior in iure”, el principio de

“Buena fe e interés legitimo”, ademas fundamenta que es improcedente que Oximed
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pretenda monopolizar el nombre “OxigenoMedicinal” y la “Improcedencia de Ia
Proteccion Marcaria”, pues el nombre de dominio es de cardcter genérico lo que trae
como consecuencia la imposibilidad de afectar el derecho marcario que pudiese ostentar
el segundo solicitante, cita articulo 20 letra ) de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial,
y agrega que el dominio en disputa es una expresion de uso general en el comercio para
designar productos y servicios relativos al area del Oxigeno. En su escrito de respuestas,
ademas fundamenta que no es efectivo que la contraparte sea ampliamente reconocida por
las palabras Oxigeno Medicinal Domiciliario dado que estos son términos genéricas que
identifican a un rubro y no a una empresa en especifico., la empresa es reconocida por su
nombre de fantasia Oximed. Por el contrario, sefiala que Aedoxigeno posee real fama y
reconocimiento en el area del oxigeno medicinal puesto que es exclusivamente el
servicio que presta a domicilio siendo ademas el unico gas que utiliza para llevar a cabo
su giro comercial. Ademas, sefiala que es absolutamente inexacto que exista algun tipo
de abuso de publicidad ya que a la sola lectura del nombre de dominio en disputa
oxigenomedicinal.cl no se asemeja de ninguna manera, menos aun genera confusién con

la marca Oximed.

[I.3 Que Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. representada por
Alessandri & Compania Limitada fundament6é su mejor derecho en que
su nombre de fantasia y marca comercial es OXIMED, es una importante empresa
nacional que entrega Soluciones Integrales en Terapias Respiratorias Domiciliarias,
poniendo al alcance de sus clientes equipos, gases y servicios que permitan manejar con
calidad, seguridad y confiabilidad las terapias requeridas. Agrega que es la empresa con
mayor cobertura dentro del pais, su trayectoria e remonta al afio 1962 y es conocida por
medio de un trabajo constante de mas de 40 afios de prestacion de servicios de excelencia
en la provision de oxigeno medicinal para uso domiciliario. En cuanto a su mejor
derecho, senala que posee la razon social Oxigeno Medicinal Domiciliario Limitada, la

cual utiliza ampliamente en el comercio nacional y es ampliamente conocida y asociada
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tanto por pacientes, como por médicos y establecimientos asistenciales para distinguir la
oferta de su mandante de productos y servicios de oxigenos para uso medicinal. Ademas
es una empresa ampliamente conocida bajo su marca y nombre de fantasia OXIMED, la
cual se encuentra protegida como marca comercial en numerosos registros y es titular de
los nombres de dominio oxigenomedicinaldomiciliario.cl, oximed.cl, oximedic.cl y
oximedica.cl. Por otra aparte sefiala que el dominio solicitado comprende palabras que
tanto de forma conjunta separada se identifican plenamente con la razén social de
Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. y que han sido protegidas a través de nombres de
dominio, en especial oxigenomedicinaldomiciliario.cl. Esta extremada similitud no
producird otro efecto que el de confundir a los internautas y consumidores sobre la pagina
Web a la que desean ingresar, con los consiguientes riesgos de seriedad y seguridad de los
servicios o productos que bajo dicho dominio se encuentren. Al respecto cita el
Reglamento de NIC Chile para el Funcionamiento del Registro de Dominios .CL en su
articulo 14. contrariar las normas vigentes sobre abusos de publicidad y cita el articulo 4
del Codigo sobre Etica Publicitaria sefiala que la asignacién del nombre de dominio
oxigenomedicinal.cl al primer solicitante vulneraria las normas y principios de la ética
mercantil por su extremada similitud a la razon social, marcas y nombres de dominio de

Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda.

I.4  Que debe considerarse en cuanto a la razon social del primer solicitante “Equipos
y Servicios Médicos Aedo, Henriquez y Navarrete Limitada” cuyo nombre de fantasia es
“Aedoxigeno Limitada” (escritura publica de constitucion de fecha 13 de marzo de 2011,
fojas 57 y siguientes), que tanto la razoén social como el nombre de fantasia no se
identifica con el dominio solicitado, “oxigenomedicinal.cl”, por cuanto el tnico elemento
que es coincidente es el término “oxigeno”, palabra genérica que identifica los servicios
que presta la empresa, pero que por si sola no identifica al primer solicitante. El elemento
que le otorga una identidad a la empresa es la denominaciéon “Aedo” unida a la

denominacién “oxigeno” que identifica sus servicios. En consecuencia la denominacion
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que identifica al primer solicitante es precisamente “Aedoxigeno” y no la denominacion
“oxigenomedicinal”. En cuanto al segundo solicitante, su razon social es “Oxigeno
Medicinal Domiciliario Ltda.” y su nombre de fantasia es “Oximed”. Que en cuanto a la
razon social, ésta es casi idéntica a al nombre de dominio solicitado “oxigenomedicinal”,
en efecto, éste tiene dos palabras de las tres que componen la razéon social, Oxigeno
Medicinal Domiciliario”, la unica que falta es “Domiciliario”, cuya ausencia no le aporta
un elemento de distintividad propia al nombre de dominio en disputa, pues se trata
también de una palabra genérica que por si sola no le da una identidad propia a la razon
social de la empresa. En cuanto a que la denominacién sea de uso genérico
“oxigenomedicinal”, éste sentenciador considera que si bien es efectivo, vale considerar
que se trata de dos palabras que corresponden en casi su totalidad a la razon social de la
empresa “Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda.”, cuyo nombre estd compuesto por tres
palabras de uso genérico, de manera, que la generidad pasa a identificar a una empresa en

particular que presta servicios de oxigeno medicinal.

II.5 Unido a lo anterior debe considerarse que se trata de dos empresas que tienen
idénticos giros, la prestacion de servicios, venta y arriendo de equipos de oxigeno
medicinal. En consecuencia, si ambas partes tienen idéntico giro es evidente que se
producirse confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de
dichos servicios. De este modo, teniendo por una parte a la empresa “Aedoxigeno Ltda.”
y por la otra a “Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda.” u “Oximed”, es evidente que el
nombre de dominio “oxigeno medicinal” identificard a ésta ultima, de manera que su uso
por parte de Aedoxigeno Ltda.. atraerd a su sitio a usuarios que desean ingresar a la

pagina Web de Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda.
II. 6 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, que Oxigeno

Medicinal Domiciliario Ltda. es titular de varios registros marcarios de la denominacion

“Oximed”. Que si bien dicha expresion no es idéntica al nombre de dominio en disputa,
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“oxigenomedicinal.cl”, si es engafiosamente similar. En efecto, la denominacion
“Oximed” corresponde a la abreviacion de “Oxigeno Medicinal”, marca registrada que
corresponde al nombre de fantasia de Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. Atendido
estos antecedentes, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa
“oxigenomedicinal.cl” es engafiosamente similar a la marca registrada “Oximed” cuyo
titular es Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda. En cuanto a Aedoxigeno Ltda., éste no
argumento ni acredito tener marcas idénticas ni engafiosamente similares al nombre de

dominio en disputa.

II.7  Ademas de lo anterior debe considerarse que, segin se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoria y famosa. En efecto, la segunda solicitante ha
acreditado en autos, documentacion que no fue objetada por el primer solicitante, que su
marca es promocionada y utilizada, por lo que su uso por parte de un tercero produciria
confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos

y servicios que se ofrecen.

I1.8§ También se encuentra acreditado en autos, que Oxigeno Medicinal Domiciliario
Ltda. es titular de varios nombres de dominio, entre ellos, oximed.cl y
oxigenomedicinaldomiciliario.cl, ambos engafiosamente similares a
- . ” . . .

oxigenomedicinal.cl” por las mismas razones dadas anteriormente. Lo anterior
aumentard la confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de

los productos y servicios.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “oxigenomedicinal.cl” a Oxigeno Medicinal Domiciliario Limitada

representada por Alessandri & Compaiiia.
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Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.
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