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Oficio NIC Chile 11576

Hernan Andrés Rojas Olavarria v. Instituto Sanitas S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 27 de julio de 2009, don Hernan Andrés Rojas Olavarria, domiciliado en
Bosques de Miraflores 197, Curacavi, en adelante también denominado el «Primer
Solicitante», solicité la inscripcion del nombre de dominio <sanitasfood.cl>, en adelante, la
«Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1%, de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «<RNCL», Instituto Sanitas S.A., domiciliado para estos efectos en
Miraflores 130, Piso 25, Santiago, Chile, en adelante también denominada esta parte
«Segundo Solicitante»—, representada en autos por don Rodrigo Albagli Ventura, solicitd
igualmente la asignacioén del mismo nombre de dominio <sanitasfood.cl> con fecha 14 de

agosto de 2009, en adelante, la «Segunda Solicitud>».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 11576, de fecha 2 de noviembre de
2009, NIC Chile design6 al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del
presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio <sanitasfood.cl>, en adelante
también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en
conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electronica la documentacion disponible
en dicho soporte.

Con fecha 3 de noviembre de 2009, este sentenciador acepté el cargo de arbitro
arbitrador y jur6 desemperiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
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fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 13 de noviembre de 2009, a las 18:00
horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan,
y que en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a
seguir para la resolucioén del conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordend
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta
en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada
y a NIC Chile mediante correo electronico firmado digitalmente.

Con fecha 13 de noviembre de 2009 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas
las partes, con la sola asistencia de la Srta. Muriel Torres, representante del Segundo
Solicitante Instituto Sanitas S.A., en presencia de este arbitro y en rebeldia del Primer
Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, el tribunal informé que las
reglas de procedimiento serian detalladas en una resolucién a ser notificada a las partes.
De todo lo obrado se levant6 un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el
arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo electrénico, sin
que fuera objeto de recursos. Entre otras materias, se dispuso que todas las resoluciones,
incluyendo la sentencia definitiva, serian notificadas por correo electrénico. En resolucién
posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fij6 plazo para la presentacion de
las demandas. Unicamente el Segundo Solicitante presenté demanda acompafiando
documentacién probatoria en sustento de su pretension.

El Segundo Solicitante afirma basicamente en su demanda:

(A) Mi mandante desarrolla actividades como empresa dedicada a la fabricacion,
importacién, exportacion de medicamentos de uso humano, productos quimicos,
alimentos y otros. Instituto Sanitas S.A. nacié en una gran casona del barrio Brasil.
En concordancia con los efervescentes afos 20, un grupo de destacados médicos
profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dieron inicio al
primer laboratorio clinico destinado a la investigacién y al diagnéstico de mudltiples
enfermedades, un laboratorio clinico dotado de la implementacién para la
identificacion de gérmenes patdgenos y de medicion de factores bioquimicos. En la
actualidad Instituto Sanitas S.A. es uno de los principales fabricantes de
medicamentos del pais, proporcionando medicamentos de gran calidad y al alcance
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de todos, constituyéndose en una alternativa de excelencia en el mercado
competitivo actual. Instituto Sanitas S.A. desarrolla, produce e importa diferentes
formas farmacéuticas, suspensiones, comprimidos, capsulas, soluciones para gotas
orales, soluciones para gotas o6ticas, cremas, jarabes, inhaladores para uso bucal y
otros.

Mi mandante es titular, desde antes del 19 de octubre de 1990, de la marca comercial
SANITAS ® (fecha consta de la renovacién mas antigua mantenida en la base de
datos de INAPI), inscrita actualmente bajo el registro N® 579.499, que distingue una
serie de productos de la clase 03 y productos farmacéuticos de la clase 05; es decir,
estamos frente a un signo que ha sido creado y utilizado por mi representado con
mucha anterioridad al inicio de esta litis. Asimismo, mi mandante es titular de una
familia de marcas bajo el termino INSTITUTO SANITAS ®, cuya antigiiedad de
registro data en la base de datos de INAPI desde el 20 de julio de 1994 bajo el
registro N° 428.964, que incluso renovaba el registro anterior N® 285.806. Por ultimo,
cabe agregar que mi cliente es también titular de una serie de marcas que contienen
el termino SANITAS, no solamente por el hecho de ser titular de la marca SANITAS,
sino que también por que dicho vocablo resulta ser el diminutivo del nombre
comercial o razon social de mi mandante (INSTITUTO SANITAS S.A.). Mi mandante
tiene un interés real e efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que
es titular de las siguientes solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el
término SANITAS:

MARCA COBERTURA SOLICITUD REGISTRO
SANITAS PRODUCTOS 492.117 579.499
SANITAS PRODUCTOS 774.609 809.716
INSTITUTO SANITAS EST.INDUSTRIAL 648.174 698.979
INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 647.285 698.977
INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 586.391 659.881
INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 586.389 659.880
INSTITUTO SANITAS SERVICIOS 608.260 676.923
INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 586.392 659.882
INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 586.393 659.883
INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 586.390 654.622
INSTITUTO SANITAS, FRASE 741.449 775.759
CRECEMOS PENSANDO EN EL  PROPAGANDA

FUTURO

AGUA DE MELISA SANITAS PRODUCTOS 701.596 760.487
AGUA MELISA SANITAS PRODUCTOS 701.597 760.488
BRONTAL INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 625.410 683.057
CLOROGLUCYL INSTITUTO PRODUCTOS 493.322 579.446
SANITAS
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GESTAGYN SANITAS PRODUCTOS 767.887 795.706
HEMOLARSINA INSTITUTO PRODUCTOS 637.396 692.832
SANITAS

LOBESILA INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 637.393 692.829
PROMILINA INSTITUTO PRODUCTOS 867.952 865.105
SANITAS

SANITAS DENTAL PRODUCTOS 774.609 809.716
SANITAS EGF EST.INDUSTRIAL 509.247 599.818
SANITAS EGF PRODUCTOS 509.248 599.819
SANITAS NO HACE FRASE 562.608 630.064

PROPAGANDA; SU MEJOR PROPAGANDA
PROPAGANDA ES LA CALIDAD

SANITAS SALUD PRODUCTOS 774.610 808.234
SANITAS VISION PRODUCTOS 696.848 740.692
TIRANEURINA INSTITUTO PRODUCTOS 867.953 865.106
SANITAS

TUCITINA INSTITUTO SANITAS PRODUCTOS 637.397 692.833

Lo anterior demuestra las reales intenciones de mi representada en proteger
ampliamente sus marcas comerciales que contienen el término SANITAS, lo que deja
en evidencia que la existencia de un dominio SANITASFOOD.CL no puede dejar de
relacionarse directamente con las marcas de mi representada y por sobre todo con la
fama y notoriedad que posee en el mercado, hecho indudable e indesmentible entre

los consumidores.

La fama y Notoriedad del signo SANITAS, se debe tener por acreditada, conforme a
las circunstancias apreciadas por este arbitro y que son: a) La existencia de los
registros marcarios; siendo estos anteriores a la fecha de inscripcién por parte del
primer solicitante del nombre de dominio en disputa. b) Presencia importante y de
larga data en el mercado, estimada ampliamente superior a la del primer solicitante.
Todos los cuales proceden en el caso concreto. Por tanto, corresponde la aplicacion
de este criterio a la resolucion del conflicto y asignar el nombre de dominio en disputa
a su representado.

La marca SANITAS, es casi idéntica a SANITASFOOD.CL (solo se incluye la palabra
FOOD que es la traduccion de comida en ingles, que es sin lugar a duda un rubro
que perfectamente se puede confundir con el de mi representada, y en el cual incluso
mi representada puede incursionar en el futuro), y corresponde a una expresién de
fantasia, creada y desarrollada por mi mandante (diminutivo de su nombre

comercial), a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara
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al demandado crearia confusion entre los usuarios de Internet. Existe un prestigio
que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que la designacion del nombre
de dominio en disputa, podria causar un dafo irreparable a mi representada, pero lo
que es mas grave, existe el potencial de enganar y defraudar a los consumidores,
comerciantes y publico en general a través de este medio.

En apoyo de sus pretensiones, el Segundo Solicitante acompafé los siguientes
documentos:

1. Legajo que incluye copias de informes obtenidos de la pagina de Internet del
Departamento de Propiedad Industrial para las marcas SANITAS, INSTITUTO SANITAS,
y una serie de otras marcas con el termino SANITAS.

2. Sentencia dictada por el arbitro Juan Agustin Castellon Munita, en relacién al
conflicto sobre asignacion del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de
agosto del afo 2004.

3. Copia de la pagina web www.sanitas.cl.

4. Legajo que incluye catdlogos donde se promocionan los productos fabricados
por Instituto Sanitas S.A.

Por su parte, el Primer Solicitante no presenté demanda. Con todo, igualmente se
le confirié traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria. Vencido el
término para contestar, el Primer Solicitante no evacué el traslado conferido, y tampoco

ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDGO:

1.-) Que en relacién a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia y
a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL sefala que «Por el
hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se
entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin

reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
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RNCL senala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediaciéon y arbitraje para solucion de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro». En
relacion a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes
de inscripcion de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la regla 14 de
la RNCL que «Sera 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 validamente
adquiridos por terceros».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacién
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1?2, de la RNCL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decisién a este respecto deberan, en todo caso, ser
armoénicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.
Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas
de los alcances de dicha norma, entonces la controversia debera resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia,
corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipétesis
contempladas en la citada regla 14 RNCL.

Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes
haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o
principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisién
basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se
desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

Que en relacién a la posible infraccién a derechos validamente adquiridos, este
sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta
derechos vélidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes
presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacién o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el
nombre de dominio disputado; y
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b) Que exista una «afectacién» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse
de diversos modos, puesto que la norma en andlisis recurre a la expresion
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion
a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectaciéon o perjuicio, sea
en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designaciéon o signo distintivo reproducido, incluido o
aludido en el nombre de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacién de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de
registro 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, siempre que el
titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses
legitimos pertinentes.

Que en relacién a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, el Primer Solicitante, don Hernan Andrés Rojas Olavarria, no ha
demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignacién del
nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél.
En efecto, dicha parte no presenté demanda ni tampoco contestacién, no obstante
haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de
todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta
sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio web,
segun consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL
<http://www.sanitasfood.cl>.

Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Instituto
Sanitas S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca
SANITAS, registrada a su nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha de
presentacién de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompafados
por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca
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10.-)

SANITAS, que cuenta con diversos registros para distinguir, entre otros, productos
de las clases 3 y 5, el mas antiguo de los cuales data del afio 1990, conforme a la
documentacién de autos. De los mismos documentos consta que dicha parte utiliza
efectivamente la marca SANITAS asociada a productos farmacéuticos

Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o
compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologias de cotejo, como
los criterios conceptual, fonético y grafico, ello sin perjuicio de dejar abierta la
posibilidad de incorporar otros elementos de valoracion, segun cudl sea el caso
concreto. Ademas, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos
analiticos puede operar auténoma o independientemente, lo que se traduce en la
adopcién de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decision.
Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir
que esta compuesto por mdltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo
protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de
dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido esta
contenido o reproducido en el nombre de dominio, prima facie ello puede constituir
un potencial riesgo de confusion o asociacién, hipétesis que puede ser confirmada o
desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso,
irrelevantes, coincidentes o bien de tal significacion que eviten la afectacién a
derechos.

Que, en la especie, la marca SANITAS estd incluida de manera integra en el
nombre de dominio disputado, antecedente que lleva a presumir, en este estadio de
andlisis, que el nombre de dominio disputado resulta indiciario de un potencial
riesgo de confusién o asociacion por los usuarios de la Red, hipétesis que podria
ser contradicha o enervada si el Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de
derechos preexistentes pertinentes para sostener su pretension sobre el nombre de
dominio disputado, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD
fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusién o
asociacion.

Que segun se ha indicado mas arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al
mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud
sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el
SLD del dominio en andlisis, los elementos adicionales al vocablo «SANITAS»
permiten o no romper el riesgo de asociacién y potencial confusién aludidos. La
respuesta es evidentemente negativa, ya que el agregado «food», lejos de

sanitasfood.cl 8-11



TRIBUNAL ARBITRAL

11.-)

12.-)

13.-)

diferenciar semanticamente el dominio en disputa de la marca SANITAS, aumenta la
referida asociacién y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusién. En efecto, la
expresion inglesa «food», que significa «comida» en castellano, corresponde a un
vocablo vinculado con el rubro farmacéutico, particularmente por la existencia de
suplementos alimenticios que se venden en forma de céapsulas en farmacias.
Inclusive, de la misma prueba acompafiada por el Segundo Solicitante se acredita
que dicha parte efectivamente produce y comercializa suplementos alimenticios. Por
lo expuesto, al agregar a la marca SANITAS el concepto «food», lo que se hace en
definitiva es reforzar, o al menos mantener, la necesaria asociaciéon que en nuestro
medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la
marca del Segundo Solicitante.

Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de
registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante
perturba, afecta o perjudica los derechos validamente adquiridos por el Segundo
Solicitante sobre su marca comercial SANITAS.

Que la conclusién precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se
adecua y resulta arménica ademas con otras consideraciones adicionales de
prudencia y equidad que este &rbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no
habiendo acreditado el Primer Solicitante ningdn vinculo con el SLD de nombre de
dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podria este
sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo
Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido

SLD del nombre de dominio en disputa.

Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador
concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro
del nombre de dominio <sanitasfood.cl> presentada por don Hernan Andrés Rojas
Olavarria contraria los derechos validamente adquiridos por Instituto Sanitas S.A.
sobre su marca comercial «SANITAS», cumpliéndose de este modo uno de los
presupuestos contemplados en la regla 14 parrafo 12 de la RNCL, conclusién que
ademas es armonica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en
esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud
presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al
Segundo Solicitante.
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14.-) Que el parrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «Las costas del arbitraje
seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de
ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio
de lo anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del
arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio
rechazado a inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de derechos
incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado
de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para
litigar». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura
alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el
Primer Solicitante deberd quedar eximido del pago de las costas del presente
arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cédigo Orgénico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento
Civil,

SE RESUELVE:

I.  Acoger la demanda deducida por Instituto Sanitas S.A. y, en consecuencia, rechazar
la solicitud de asignacién del nombre de dominio <sanitasfood.cl> presentada por don
Hernan Andrés Rojas Olavarria.

Il. Asignar el nombre de dominio <sanitasfood.cl> a Instituto Sanitas S.A., RUT
90.073.000-4.

[lI. No condenar en costas a don Hernan Andrés Rojas Olavarria.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N® 4-41-2009.

sanitasfood.cl 10 - 11



TRIBUNAL ARBITRAL

RALEg
\¥0
>

& TRIBUNAL
= ARBITRAL

n/ O
052 ARB\‘\Q

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofa Lorena Garcia-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad N°® 6.489.812-4, y

don Marco Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad N2 10.048.392-0.
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