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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

oxired.cl

Santiago, lunes seis de octubre de dos mil ocho.-

Corrijase numero de foja de la resoluciéon de fecha treinta de septiembre de dos
mil ocho de “30” por “31”.

VISTOS:

Con fecha cuatro de febrero de dos mil ocho, la sociedad Oxired
Instalaciones Limitada, con domicilio en Diego De Meza 5114, San Joaquin,
Santiago, solicito la inscripcion del nombre de dominio “oxired.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha doce de febrero de dos mil ocho la sociedad
Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda., domiciliada en José Arrieta 6201, La Reina,
Santiago, representada por Alessandri & Compania Limitada, domiciliada en El
Regidor N2 66, Piso 92, Las Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripcion del
mismo nombre de dominio “oxired.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo
1 de la “Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 8956 de 20 de mayo de 2008 se designo al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
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su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento sefalada, sélo el segundo solicitante, por lo que no
se produjo avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 17, se tuvo en rebeldia a las partes ya que no presentaron escritos
haciendo valer sus respectivos derechos y alegaciones y se dio traslado a las
partes por cinco dias.

A fs. 18, s6lo el segundo solicitante evacu6 el traslado conferido.

A fs. 28, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “oxired.cl”.

A fojas 31, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha cuatro de febrero de dos mil ocho, la sociedad

Oxired Instalaciones Limitada, solicitdé la inscripcion del nombre de dominio
“oxired.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha doce de febrero de dos
mil ocho la sociedad Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda., solicitd igualmente la
inscripcién del mismo nombre de dominio “oxired.cl”, dando lugar al proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido
en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.
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Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
del procedimiento, concurrié sélo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el
N28 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios
arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, en el periodo de discusion, hizo valer sus derechos y al
respecto sefiala en primer término que presento su solicitud competitiva o segunda
solicitud, ya que tiene el registro previo de su nombre de dominio “oximed.cl”, que
estaria inscrita desde mayo de 2005 y ademas registros y solicitudes en tramite de
su marca comercial “Oximed”, registrada para las clases 5, 10, 37, 39 y 44 y
solicitadas para las clases 6, 9 y 44, siendo la marca registrada mas antigua,
registro 573.165, del ano 2001. Agrega, que encontrandose registrada dicha
marca unos cuantos anos en Chile, contaria con presencia notoria en el mercado.
Que se trataria de una marca que se lanz6 en el mercado en el afio 2001, como
se apreciaria de las paginas de Internet acompanadas a los autos, en la que se
haria una pequena resena de presentacion de su empresa.

Afirma que Oximed Ltda., es una empresa que entrega “Soluciones Integrales en
Terapias Respiratorias Domiciliarias”, y que pone al alcance de sus clientes
equipos gases y servicios, que permitirian manejar con calidad y seguridad, las
terapias requeridas. Que seria una empresa posicionada en el mercado desde
hace muchos afos, especializada en la entrega y traslado a domicilio a aquellos
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pacientes que requieran oxigeno por largos periodos, lo que constaria de los
documentos acompanados. Que por lo anterior, se apreciaria que su marca tiene
un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, oxired.cl.

Expresa también, que su marca oximed.cl y el signo pedido oxired.cl, no pueden
coexistir a nombre de diferentes titulares, dado el nivel de similitud que existe
entre ambas denominaciones. Que cualquier persona que se tope con el dominio
oxired.cl, podria confundirse pensando que pertenece a Oximed Ltda., ademas,
puede que alguien se equivoque al tipear oximed y termine en la pagina web de
oxired, sintiéndose absolutamente engarnada y/o frustrada.

Que en cuanto al derecho, expresa que el nombre de dominio permite una
adecuada identificacion en la red y constituye una verdadera direccién electronica,
mediante la cual los usuarios identifican a una determinada empresa o persona y
por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a dicha empresa al
ingresar a la correspondiente pagina. Por lo que un consumidor de productos
“oximed”, no pretende encontrar otros productos que aquellos relativos a tubos de
oxigeno, equipos y terapias relacionadas de su empresa, se encontraria con
servicios de cualquier otra indole. Que cualquier consumidor de sus productos,
puede pensar que “oxired”, es una empresa perteneciente a su empresa 0 que a
través de oxired.cl se pueden obtener las distintas redes de servicios de oximed.
Que en el derecho comparado como en la jurisprudencia relativa a los nombres de
dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relaciéon existente entre marcas
comerciales y nombres de dominio, ya que ambos comparten muchas
caracteristicas, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de
los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Que al
resolver un conflicto de nombres de dominio se debe tener en cuenta la titularidad
de los signos marcarios para el signo pedido como dominio y que asi también lo
ha resuelto la politica uniforme de resolucion de conflictos de nombres de dominio
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desarrollada por la “ICANN”, y también ha sido recogida por la reglamentacion
nacional relativa a la revocaciéon de nombres de dominio.

Que concluye, que por todo lo expresado posee un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa.

Que acompané a los autos, sin objecién de contrario, listado de marcas
registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial de Chile, folleto
informativo de los servicios prestados por Oximed, ejemplar de bolsas de
propaganda con la mencion Oximed y ficha del paciente.

TERCERO: Que es primer solicitante la sociedad Oxired Instalaciones Limitada, y
tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al
segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el
primer solicitante.

CUARTO: Que el segundo solicitante acomparié a los autos en forma legal y sin
objecion de contrario, un informe de marcas comerciales, que dicho listado de
marcas no emana de ninguna autoridad, sino del propio segundo solicitante, por lo
gue no tiene caracter oficial y se trata de un instrumento privado que carece de
todo valor probatorio. Que el resto de los documentos acomparnados se refieren al
uso de la expresién “oximed” y no se desprende de ellos una vinculacion juridica
con el segundo solicitante.

QUINTO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante mala fe del primer solicitante.

SEXTO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacién sobre la
materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial y las normas sobre revocacién de nhombres de dominio.
SEPTIMO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “oxired.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
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rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud
de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto,
ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Coédigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “oxired.cl” al primer solicitante esto es a la
sociedad Oxired Instalaciones Limitada.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “oxired.cl” del segundo
solicitante la sociedad Oxigeno Medicinal Domiciliario Ltda.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile
por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile.

Déjese copia simple de las principales piezas de lo obrado en autos. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-
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