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Juicio arbitral “saludintegra.cl”
Jorge Ignacio Morong Derpich vs. Integramédica S.A.
Causa Rol No. 125 - 2013

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

SALUDINTEGRA.CL

Santiago, 13 de Marzo de 2014.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que segln consta en el expediente, don Jorge Ignacio Morong Derpich, con domicilio
para estos efectos en Santa Estela No. 2458, La Florida, Santiago, aparece como primer
solicitante del nombre de dominio de autos. A continuacidn y encontrandose dentro de
plazo, Integramédica S.A., con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins No. 654,
Santiago, solicitd para si el nombre de dominio saludintegra.cl, motivo por el cual figura
en estos autos como segundo solicitante del nombre de dominio disputado.

Que de conformidad a los articulos 10, 12 y 4° transitorio de la Reglamentacién para
el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el Reglamento”
o “Reglamento de Nic Chile” vigente a la fecha de las solicitudes, las normas contenidas
en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y
demas normas aplicables al conflicto, es que conforme Oficio de Nic Chile No. 19.153, se
designdé a la suscrita como arbitro para la resolucién del presente conflicto, aceptando
dicho encargo segln consta en autos, jurando desempefiar dicho cometido fielmente y
en el menor tiempo posible.

Que se cito a las partes a una audiencia fijada para el dia Martes 24 de Diciembre de
2013, a la cual asisti6 don Jorge Morong Derpich, como primer solicitante, por la
empresa Salud Activa e Integral, y dofia Maria José Arancibia Obrador, abogado, por el
segundo solicitante, y el arbitro quien conoce del presente conflicto. Luego de haberse
efectuado el llamado a conciliacién y al no producirse ésta, se fijaron las bases del
procedimiento arbitral, siendo notificada personalmente a los asistentes.

Que a fojas 12, con fecha 8 de Enero de 2014, don JORGE MORONG DERPICH, como
primer solicitante, por la empresa Salud Activa e Integral, interpone demanda arbitral
respecto al nombre de dominio saludintegra.cl, en la cual acompafa sus argumentos y
prueba, con el fin le sea asignado el dominio disputado. Expone, en sintesis:

a. Que el nombre de dominio saludintegra.cl fue adquirido con fecha 14 de junio de

2013, situacion que ocurre respecto al segundo solicitante 14 dias después.

b. Que la empresa “Salud Activa e Integral Limitada”, cuyo nombre de fantasia es
“Salud Integra”, se constituyd en la misma fecha en la cual fue adquirido el
dominio. Segun sus estatutos, sefialan estar facultados para hacer uso de su
nombre de fantasia.
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Que el dominio saludintegra.cl entré en actividad con fecha 21 de septiembre de

2013, aun cuando se encontraba terminada desde el dia 28 de junio del mismo

afio. Dicho retraso obedecid a los intentos de llegar a un acuerdo con la

contraparte, intentando establecer comunicacién con la abogado de ésta, sin

obtener respuesta.

Que actualmente el dominio se encuentra no sdélo activo, sino que asociado a

redes sociales, y gracias a la difusion de la pagina web han realizado numerosas

atenciones kinésicas, precisamente contactadas a través de internet.

Que para acreditar sus dichos acompaiia los siguientes documentos al proceso,

no impugnados por la contraparte:

1. Certificado de Vigencia de Salud Activa e Integral Limitada, de fecha 04 de
enero de 2014.

2. Certificado de Anotaciones de Salud Activa e Integral Limitada, de fecha 04
de enero de 2014.

3. Certificado de Estatuto Actualizado de Salud Activa e Integral Limitada, de
fecha 04 de enero de 2014.

4. Factura electréonica No. 1136509, emitida por NIC Chile, por la solicitud de
inscripcidn del nombre de dominio saludintegra.cl.

5. Cotizacion emitida por empresa “Zoom disefio vanguardista”, a Salud Activa
e Integral Limitada, por asesoria de imagen en el area grafica. (Papeleria,
colores corporativos, pagina web).

Que con fecha 9 de Enero de 2014, don Gonzalo Sanchez Serrano, abogado, en
representacion de INTEGRAMEDICA S.A., como segundo solicitante del nombre de
dominio saludintegra.cl, interpone demanda arbitral de asignacion de nombre de
dominio, exponiendo al efecto sus argumentos y pruebas, a fin de obtener le sea
asignado a su representada de modo definitivo el nombre de dominio disputado. En
sintesis, sus argumentos son:

a.

Que su mandante, Integramédica S.A., provee servicios dentales y médicos en
diversas regiones del pais, entre ellos, Region Metropolitana, Coquimbo, Bio Bio
y Maule.

Que su representada es titular de varias marcas comerciales, entre las cuales
destacan “Integramedica” y “Salud Integral”.

Que el nombre de dominio disputado saludintegra.cl es idéntico a la marca
registrada de su representada, no logrando dicho nombre de dominio una
distintividad que lo haga reconocible por si mismo, situacion que trae como
consecuencia la dilucién marcaria y confusién en el mercado.

Estima que tanto la igualdad de conceptos y anterioridad registral es
antecedente suficiente para que el dominio en cuestidn sea asignado a su
mandante, y que la asignacidn al primer solicitante es inseguro y contrario a
derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de Inversiones Nucleo
S.A.

Como argumentos de derecho, en primer lugar destaca el concepto y funcién
dentro del mercado de los nombres de dominio (fallo “Avon Products
Incorporated (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A. de la Comisién
Preventiva Central de la Libre Competencia). Indica que su representada tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por ende no es procedente la
aplicacion del principio first come, first served. Asimismo es titular de una marca
comercial, expresion que se encuentra protegida como tal conforme a los arts.
19 No. 24 y No. 25 de la Constitucién Politica de la Republica, y arts. 582, 583 y
584 del Cddigo Civil, por lo que al rechazar su solicitud se estaria vulnerando el
derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como son las marcas
comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos
o facultades esenciales del dominio. El primer solicitante ha vulnerado derechos
validamente adquiridos por terceros, con lo cual hay una vulneracion al articulo
14 del Reglamento de Nic Chile, como asimismo existe una dilucién de imagen
comercial o marcaria, la cual se traduce en un atentado a la identidad comercial,
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toda vez que su marca notoria y conocida, SALUDINTEGRAL, estd incluida en el
dominio de autos. Por ultimo, conforme al orden publico econdmico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, lo cual
se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

f. Por todo lo anterior, solicita se le asigne en definitiva el nombre de dominio a su
representada, con expresa condena en costas a la contraria. Como documentos
acompafiados a su demanda, con citacidn, no impugnados por la parte contraria,
adjunta los siguientes:

1. Listado de marcas comerciales Integramedica.

2. Impresion del INAPI de la marca SALUD INTEGRAL, No. 868448, afio 2009,
para distinguir productos en clase 16.

3. Impresion de pagina web de su representada integramedica.cl

4. Ejemplar de la Revista salud integral.

Que con fecha 24 de Enero de 2014, este Tribunal recibioé la causa a prueba, fijando
como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio saludintegra.cl.
2. Utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre o denominacién

saludintegra.cl.

Que este Tribunal hace presente que, al vencimiento del término probatorio fijado,
ninguno de los solicitantes ha aportado antecedentes en relacién a los puntos de prueba
fijados, mas alla de los acompafiados en sus escritos principales.

Que atendido el mérito de autos, vencido el término probatorio decretado, y no
existiendo diligencias pendientes, este Tribunal con fecha 3 de Marzo de 2014 cité a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto presentado ante este Tribunal Arbitral, dice relaciéon
sobre la asignacion definitiva del nombre de dominio saludintegra.cl, a uno de los dos
solicitantes de dicho dominio, ello en consideracidn a los argumentos, pruebas y demas
antecedentes acompafiados, segin lo dispone la “Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL” vigente a la época de ingreso
de ambas solicitudes competitivas (en adelante, el “Reglamento”), las normas
pertinentes sobre la materia, y en ultimo término, conforme a criterios de justicia y
equidad propios de este tipo de conflictos. De la sola lectura de los articulos 6to. acapite
segundo, articulo 12vo., y 4. Transitorio del Reglamento de Nic Chile, se desprende que
ambos solicitantes han aceptado voluntariamente someterse al presente Juicio Arbitral
por el sélo hecho de solicitar la inscripcion, transferencia, renovacion o revocacion del
nombre de dominio ahora en disputa.

SEGUNDO: Que segln lo dispuesto en las bases de este procedimiento arbitral,
este Tribunal ha tenido por recepcionados los escritos y las pruebas presentadas por
ambos solicitantes, las cuales a su vez no han sido impugnadas bajo los medios ni en las
oportunidades correspondientes, por lo que se les atribuird su valor probatorio respecto
de cada cual, conforme a la normativa legal vigente.

TERCERO: Que como segundo solicitante del nombre de dominio saludintegra.cl
figura en autos Integramédica S.A., quien con el fin de acreditar sus dichos sefiala
dedicarse a la prestacién de servicios médicos y dentales en diversas regiones del pais.
Luego, indica ser el titular de las marcas comerciales Integramédica y Salud Integral, las
cuales serian idénticas al nombre de dominio saludintegra.cl, con lo cual este ultimo no
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logra la distintividad necesaria para diferenciarse de sus marcas comerciales, con lo cual
de asignar el nombre de dominio saludintegra.cl a la contraparte, se producird un una
dilucion de su imagen comercial o marcaria, lo que se traduce en un atentado a su
identidad comercial. Junto con ello, el nombre de dominio saludintegra.cl vulnera
derechos validamente adquiridos sobre sus marcas comerciales, en especifico sobre su
marca notoria y reconocida SALUDINTEGRAL, los cuales se encuentran protegidos en
virtud de los articulos 19 No. 24 y No. 25 de la Constitucion Politica de la Republica, y
articulos 582 al 584 del Cédigo Civil.

CUARTO: Que el primer solicitante, don Jorge Ignacio Morong Derpich, indica
representar a “Salud Activa e Integral Limitada”, sociedad que presta servicios
kinesioldgicos, constituida con fecha 14 de junio de 2013, misma fecha en la cual
realizaron su solicitud competitiva. Dentro de sus atribuciones, en sus estatutos
contempla expresamente la posibilidad de utilizar su nombre de fantasia, “Salud
Integra”. Con el fin de no perjudicar su proyecto es que retrasaron el lanzamiento de su
pagina web, para en el intertanto buscar una solucidn junto a la contraparte, lo cual no
fue posible.

QUINTO: Que entonces respecto del segundo solicitante, su argumento central
se desarrolla en torno a la vulneracién a su marca comercial SALUDINTEGRAL con la
solicitud del nombre de dominio saludintegra.cl, vulnerando con ello los preceptos
constitucionales y legales ya indicados.

SEXTO: Que segun ha estimado la doctrina y jurisprudencia nacional, para que
una marca comercial reciba proteccion como tal frente a expresiones que no
representan a su vez marcas comerciales, pero que de algin modo se identifican con
ésta, requiere de ciertos caracteres, a saber, la fama y notoriedad de ésta. Es asi como lo
ha entendido nuestro legislador -entre otros- en el articulo 20 letra g) de la Ley No.
19.039 sobre Propiedad Industrial, el cual indica que no podran registrarse como marcas
aquellas que se asemejen ya sea grafica o fonéticamente a aquéllas registradas en el
extranjero para distinguir servicios o productos similares, siempre que gocen de famay
notoriedad dentro de su publico consumidor. En el mismo sentido, pero ya de un modo
mas genérico, podemos encontrar las demas causales de irregistrabilidad establecidas en
el propio articulo 20 de la Ley 19.039, como asimismo la proteccién que la Constitucion
establece en su articulo 19 No. 24, referente a la propiedad sobre cosas corporales e
incorporales, como del articulo 19 No. 25, el cual protege a su vez la Propiedad
Intelectual en sentido amplio, entendiendo dentro de ésta tanto el Derecho de Autor
como la Propiedad Industrial en un sentido restringido, donde encontramos las marcas
comerciales. Ademas encontramos dicha proteccion de modo general en los articulos
582 a 584 de nuestro Cddigo Civil, los cuales indican que sobre las producciones del
talento y del ingenio existe una especie de propiedad a favor de sus autores, la cual se
regird por normas especiales, de las cuales destaca la Ley de Propiedad Intelectual No.
17.336, y la Ley de Propiedad Industrial, No. 19.039.

SEPTIMO: Que de todo lo anterior, se desprende que la protecciéon que reciben
las marcas comerciales no se puede extender a cualquier expresion distinta de una marca
comercial, sino que debemos atenernos a las leyes que regulan esta especie de
propiedad. De ellas, los caracteres de fama y notoriedad son claves para determinar el
sentido y el alcance de dicha expresidn, ya que de lo contrario, no es posible impetrar
una proteccidn erga omnes, sino que soélo se entiende circunscrita a la clase o clases para
las cuales fue inscrita dicha marca comercial, lo que se entiende como el principio de
especificidad de marcas comerciales. Es asi como en el particular, el segundo solicitante
de modo muy sucinto ha indicado ser titular de las marcas comerciales Integramedica y
Salud Integral, indicando que a su vez esta ultima tendria caracteres de fama vy
notoriedad tales que, siguiendo la tesis expuesta por este Tribunal, le permitirian recibir
proteccion e impedir en ultimo término el registro de dicho nombre de dominio. Sin
embargo, el segundo solicitante no ha logrado probar ningln elemento que establezca
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que la marca SALUDINTEGRAL es famosa y notoria, como tampoco ha demostrado
realizar algun uso mas alla de una publicacion acompafiada, la cual no se indica cual seria
su objetivo ni su mérito probatorio, por lo que este Tribunal entiende que la marca
SALUDINTEGRAL no relne los caracteres necesarios para que sélo a partir de ella se
pudiese impugnar una solicitud de nombre de dominio, sin otros antecedentes que la
respalden. Lo dicho anteriormente se extiende a la marca INTEGRAMEDICA, toda vez que
el segundo solicitante no ha indicado de qué modo ésta podria verse afectada por la
solicitud de parte del primer solicitante, del nombre de dominio saludintegra.cl.

OCTAVO: Que de todo lo expuesto, resulta forzoso concluir que no basta una
mera similitud de un nombre de dominio con una marca comercial para inmediatamente
establecer una lesidn respecto a esta ultima; pretender aquello importa un notorio
desconocimiento del derecho y en especifico de las normas que ilustran este tipo de
conflictos, considerando que el derecho de marcas es tan sélo un antecedente a
considerar, el cual puede entregar luces para resolver los asuntos en sede arbitral
respecto a nombres de dominio, pero no es concluyente puesto que existen otros
factores en juego. Es asi como segun la tendencia jurisprudencial en derecho comparado,
actualmente se sancionan conductas tendientes a distorsionar la libre competencia en
materias de nombre de dominio, como por ejemplo cuando hablamos del secuestro
inverso de nombres de dominio, de actitudes como las cartas de cese y desistimiento de
nombre de dominio, entre otras.

NOVENO: Que segun establecia el antiguo articulo 14 del Reglamento de Nic
Chile, de plena aplicacion en la especie, “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
vdlidamente adquiridos por terceros”. Que dicho precepto fija el marco normativo segun
el cual todo solicitante debe desarrollar su solicitud de nombre de dominio, el cual a la
luz de los antecedentes entregados, no se ve vulnerado de modo alguno por la solicitud
del primer solicitante. Asi entonces, de los antecedentes aportados al proceso por el
primer solicitante, se logra concluir que ha realizado un uso comercial justo y de
conformidad tanto con la normativa vigente, como con las reglas contenidas en el
Reglamento de Nic Chile, entre las que destaca el articulo 14 ya mencionado.

DECIMO: Que a mayor abundamiento, el primer solicitante ha realizado un uso
legitimo de la expresidn “Salud Integra”, la cual resulta estar formada a su vez por dos
palabras de uso genérico, las cuales serian “Salud” e “integra”, con lo cual si bien no le es
posibilitado atribuirse una cualidad de Unico usuario de dicha frase, si le es permitido
utilizarla siempre que no vulnere derechos de terceros. Dicho uso se ve asimismo
afianzado por el hecho de que la expresién “Salud Integra”, es su nombre de fantasiay a
su vez se encuentra ligado a su razén social “Salud Activa e Integral Limitada”. De la sola
lectura de ambos, es de suyo concluir la légica utilizacién de la expresion “Salud Integra”,
dentro del sistema de nombres de dominio nacional, por lo cual es de toda légica
entender el motivo de la eleccion del nombre de dominio saludintegra.cl, el cual no es
caprichoso ni tampoco se ha demostrado que haya sido inscrito con animo de perjudicar
a terceros, sino que se corresponde a las expresiones por las cuales el primer solicitante
pretende ser conocido en el trafico econdmico. Aplicando el mismo razonamiento al
segundo solicitante, se torna mas difusa la posibilidad de utilizacion del nombre de
dominio saludintegra.cl, el cual corresponderia a su marca “Salud Integral”, ampliamente
analizada, como asimismo a una publicacidon de periodicidad indeterminada, que lleva
dicho nombre, pero siempre bajo el alero de su marca principal, Integramédica. Dicho
de otro modo, la relacién entre el primer solicitante y el nombre de dominio intentado es
mas nitida que la del segundo solicitante frente al mismo dominio.

DECIMO PRIMER: Que en esta materia existe a favor del primer solicitante el
denominado principio “first come, first served”, el cual no es mas que la aplicacion del
aforismo juridico “prior in tempore, potior in iure”. Segun dicho principio, quien primero
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realizd la inscripcion del nombre de dominio preferird en su inscripciéon, el cual debe
aplicarse como ultimo recurso, sdlo en esos casos en que ninguno de los solicitantes
haya demostrado un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, o bien
para afianzar sus pretensiones. En el particular, el primer solicitante se encuentra
realizando un uso legitimo y conforme a la normativa vigente respecto al nombre de
dominio saludintegra.cl, el cual a su vez no vulnera derechos de terceros. El segundo
solicitante por su parte, no ha logrado demostrar cudl seria su interés respecto del
nombre de dominio disputado, probando tan sélo una débil conexion con éste, con lo
cual no ha logrado establecer que se vulneren sus derechos, como tampoco que éstos
sean de mayor entidad que los establecidos a favor del primer solicitante. De lo dicho, se
desprende que en este caso, el principio del primer solicitante concurre en abono de la
tesis del demandado, por lo cual serd tenido en consideracidn, luego de expuestos los
motivos que llevan a tal conclusién.

DECIMO SEGUNDO: Que de todo lo expuesto se desprende que el primer
solicitante realiza un uso legitimo del nombre de dominio saludintegra.cl, no existiendo
antecedentes que hagan entender a este sentenciador que su actitud -al solicitar el
nombre de dominio disputado- haya vulnerado las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, competencia leal o ética mercantil, como derechos validamente adquiridos
por terceros, con lo cual estamos ante una solicitud valida. Ello, unido a que el segundo
solicitante no ha podido demostrar un mejor derecho frente al nombre de dominio
disputado, hacen que este Tribunal estime que el primer solicitante deba ser preferido
frente a las pretensiones del segundo, quien deberad ver rechazada su solicitud. Que
ademads, hace presente a las partes que se deja expresamente a salvo los demas
derechos que puedan asistir a ambos solicitantes, y que deberan -si asi lo estiman- hacer
valer ante los érganos y en las oportunidades correspondientes.

DECIMO TERCER: Que este sentenciador, pronuncidndose respecto de la
condena en costas solicitada por el segundo solicitante en contra de la primera, no hara
lugar a ella por estimarla improcedente. Que en virtud de las atribuciones que se le
confieren a este Tribunal conforme al articulo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile
en relacidn al articulo 144 del Cédigo de Procedimiento Civil y demds normas aplicables,
estima que el segundo solicitante tuvo motivo plausible para litigar, por lo que cada
parte pagara sus costas.

DECIMO CUARTO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a
la conclusién antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales, doctrinarios y legales
aplicables a la especie, realizando asimismo una aplicacidon extensiva no sélo de lo
dispuesto en el articulo 14 y demas normas del Reglamento de Nic Chile como en otras
aplicables al efecto, sino que se ha hecho un acabado andlisis atendiendo entre otros, a
criterios de justicia y equidad propios de las resoluciones de un arbitro arbitrador, todo
ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fijacidén de bases de procedimiento,
y en subsidio las de los articulo 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del Cdédigo
Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, y en el Anexo
1° del Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje contenido en la Reglamentacidn para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio saludintegra.cl al primer solicitante, don Jorge
Ignacio Morong Derpich, representando a Salud Activa e Integral Limitada.
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Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada y ademas por
correo electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Resolvié dofa Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant
Pozo y dofia Loreto Véjar Villalobos.
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