JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 14 de Agosto de 2008.

Juicio arbitral drugstore.cl
Rol 17 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 08955 de Nic Chile, de 06 de Mayo de 2008, se designoé a la suscrita
como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de dominio

drugstore.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo fielmente, se cit6 a las
partes -mediante resolucién de 06 de Mayo de 2008- a una audiencia de conciliacion y/o
fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia Lunes 19 de Mayo de 2008, a las 10:00
horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificandoseles la misma por carta

certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 19 de Mayo de 2008, a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia, con la
asistencia de dofia ANAMARIA ISABEL SEEGER CAEROLS, abogada, y don Eduardo
Ramirez Pérez, por el primer solicitante; dofia PAULINA FLORES PRENAFETA,
abogada, en representacion del segundo solicitante, y el arbitro que conoce de este

conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijé el procedimiento
arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta, dandose por notificada personalmente a

las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias habiles
para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relaciéon a la solicitud

de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante allegaron
sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, con fecha 8 de Abril de
2008, se recibid la causa a prueba, y el dia 4 de Agosto de 2008, se cit6 a las partes para

oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1° Que a fojas 16, con fecha 2 de Junio de 2008, don Pablo Lineros Moreno, abogado,
en representacion de FARMACIAS AHUMADA S.A., como segundo solicitante vy
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demandante en autos, interpuso demanda arbitral, con los argumentos para obtener que

le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:

a.

Que su representada constituye una reconocida y prestigiada cadena de

farmacias y establecimientos comerciales para la venta de una gran variedad

de productos, que posee una vasta presencia nacional y goza de un amplio

reconocimiento entre el publico consumidor, siendo su objetivo poner a

disposicion de sus clientes una gran variedad de productos de alta calidad a

precios accesibles para el cuidado de la salud y la satisfaccion de sus

necesidades en el ambito de la belleza, higiene y cuidado personal, buscando

orientar y satisfacer en plenitud las necesidades del publico consumidor, para

lo cual sus operaciones constan con mas de 910 locales distribuidos en Chile,

México y Perl. Sefiala ademas que su mandante introdujo en Chile un

novedoso formato de venta de diversos articulos relacionados, modalidad

gue se identifica en el comercio bajo la expresion DRUGSTORE.

Por ofra parte, que su representada adquiri6 la marca comercial

DRUGSTORE hace mas de 12 afos, de don Alvaro Flaiio Amado, quien

mantenia con el primer solicitante un acuerdo de palabra en virtud del cual

éste autorizaba el uso de la marca DRUGSTORE en la galeria de

Providencia, pasandose a llamar Galeria Drugstore de Providencia. Sefala

ademas que al adquirir dicha marca, el antiguo propietario de ésta le solicito

que mantuviera dicho acuerdo, lo cual ha sido respetado hasta la fecha sin

exigir retribucion alguna por ello. Es asi como desde el afio 1995 a la fecha el

signo DRUGSTORE ha sido profusamente registrado, los cuales revelan que

los productos y servicios ofrecidos por el segundo solicitante son conocidos

en el mercado bajo la denominacién DRUGSTORE. Cita luego ser titular de

los siguientes registros marcarios, entre otros:

- DRUGSTORE, registro n® 590.163, clases 1 — 34.

- DRUGSTORE, registro n® 526.083, clases 1 — 34.

- DRUGSTORE, registro n°® 614.628, clase 1.

- DRUGSTORE, registro n° 614.525, clase 16.

- DRUGSTORE, registro n°® 614.526, clase 5.

- DRUGSTORE, registro n° 614.527, clase 10.

- DRUGSTORE, registro n° 614.528, clase 16.

- DRUGSTORE, registro n°® 614.529, clase 38.

- DRUGSTORE, registro n° 614.530, clase 39.

- DRUGSTORE, registro n° 614.531, clase 42.

- DRUGSTORE, registro n° 614.532, clase 29.

- DRUGSTORE, registro n° 614.533, clase 30.

- LE DRUGSTORE, registro n°® 526.544, clases 1 — 34, 1 a 12
Regiones.

- LE DRUGSTORE, registro n°® 526084, clases 1 — 34, Region

Metropolitana.
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- 8/24 HORAS DRUGSTORE FARMACIAS AHUMADA, registro n°
634.682, clase 16.

- 8/24 HORAS DRUGSTORE FARMACIAS AHUMADA, registro n°
634.683, clase 35.

- 8/24 HORAS DRUGSTORE FARMACIAS AHUMADA, registro n°
634.919, clases 1-33.

- 8/24 HORAS DRUGSTORE, registro n°® 645.236, clase 16.

- 8/24 HORAS DRUGSTORE, registro n® 645.250, clases 1-34.

- 8/24 HORAS DRUGSTORE, registro n° 645.235, clase 35.

- 8/24 HORAS DRUGSTORE, registro n°® 645.234, clase 38.

c. Que su representada, -el segundo solicitante- fue titular del dominio
“drugstore.cl”, desde el afio 1998, manteniéndolo durante 7 afios; sin
embargo, debido a un descuido administrativo no lo renové cuando
correspondia hacerlo, sin que ello significara pérdida de interés en él. Al
contrario, la renovacion constante de éste durante siete afios deja en
evidencia la especial preocupacion sobre el nombre de dominio ahora
disputado. Sefiala ademas ser el titular de otros nombres de dominio, como
farmadrugstore.cl, y fasadrugstore.cl.

d. Que la asignacién de nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en
la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil,
segun lo dispuesto en los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Es
asi como el respeto al derecho de propiedad, en esta caso propiedad
intelectual debe ser la base de estos principios, debiendo ser cautelada
siempre y en todo caso impidiendo que terceros usurpen tales derechos.

e. A mayor abundamiento, sefiala que es un hecho publico, notorio y de alcance
nacional la circunstancia de que su representada, -el segundo solicitante- es
conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con los
consumidores bajo el formato de venta denominado “drugstore”, que consiste
en ofrecer una gran variedad de productos a través de goéndolas. En tal
sentido, dicha expresién la identifica, y no cabe duda que su utilizacion por
parte de terceros tanto en el mundo real o virtual de Internet induciria a error
0 confusién respecto del origen empresarial de tales servicios. De todo lo
anterior resulta que su representada, -el segundo solicitante- posee un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es el legitimo
creador tanto de la marca como del concepto que ha sido desarrollado bajo
este signo. Finalmente sefiala que el principio denominado “first come, first
served” resulta valido tanto cuando ha existido una diferencia de oportunidad
y época de presentacion de la solicitud entre dos partes que solicitan un

nombre de dominio y estan en igualdad de condiciones, lo cual no es el caso.

3°. Que el segundo solicitante ha allegado al proceso los siguientes documentos para

acreditar sus pretensiones, no objetados por la parte contraria:
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1-. Copias obtenidas del sitio web oficial del Departamento de Propiedad
Industrial correspondientes los citados registros de marca DRUGSTORE

2.- Impresiones de articulos de prensa relativos al formato DRUGSTORE
introducido por FARMACIAS AHUMADA S.A.

3-.Paginas 1 a 9 de estudio titulado “Rol del Quimico Farmacéutico en la Gestién
de un Local de Farmacia Comunitaria.

4- .Documentos bajados del sitio web de Nic correspondiente a los nombres de
dominio sefialados.

5-.Documento bajado de Nic Chile, referente a la historia del dominio

drugstore.cl.

4°, Que también con fecha 6 de Junio de 2008, dofia Anamaria Isabel Seeger Caerols,
abogado, en representacion de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TERRACOTA
LIMITADA, como primer solicitante y demandado en autos, adjunt6 al proceso su
presentacion solicitando la asignacion definitiva del nombre de dominio en disputa,

sefialando sus argumentos. Ellos, en sintesis, son los siguientes:

a. Que por escritura publica de 5 de Mayo de 1961 se constituy6 la “Sociedad
Constructora Edificio Providencia Limitada”, sociedad que origin6 una comunidad
al disolverse dicha sociedad por vencimiento de su plazo, el 30 de Agosto de
1977. En virtud de lo sefialado, los sucesores de la sociedad mencionada, por
escritura publica de fecha 5 de Junio de 1978, que corresponde a una
modificacion de la “Sociedad Inmobiliaria y Constructora Terracota Limitada”,
aportaron en dominio a esta sociedad sus derechos en los edificios Terracota,
Florencia y Venecia, con lo que el primer solicitante pasé a ser duefio de los
citados derechos, signado con el N° 2424 de Avenida Providencia, lugar que se
ha conocido tradicionalmente como el Drugstore. Es asi como el origen de la
galeria Drugstore se remonta a fines de los afios 60, siendo la presencia de dicha
galeria al menos 27 afos anterior a la fecha en la que la segunda solicitante

comienza a usar el vocablo “drugstore”.

b. Que todo solicitante de un nombre de dominio debe cumplir con el requisito de la
buena fe, sefialando al efecto que en el particular no ha contrariado ninguno de
los requisitos sefialados en el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile. Es asi
como el primer solicitante es la empresa creadora de la famosa galeria
comunmente conocida como “Drugstore”, desde fines de los afios sesenta,
siendo este término parte del Iéxico comin de al menos tres generaciones de
personas, que lo identifican como la galeria de tiendas propiedad de la primer
solicitante. Son mas de 38 afios de existencia, y es indudable y un hecho notorio
la asociacion del nombre “Drugstore” con ese sector de la comuna de
Providencia, galeria que tras toda una trayectoria se ha convertido ademas en un
verdadero centro cultural, realizdndose frecuentemente en ella eventos
culturales, sociales y de esparcimiento, lo cual ha significado ademas inversiones

cuantiosas en publicidad.
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Sefiala ademas que el Drugstore goza de una implantacion real y efectiva en la
sociedad y una posicion concreta y determinada en el mercado, por ende nadie
podria alegar que el primer solicitante no tiene derecho para solicitar el nombre
de dominio en disputa, esto es, drugstore.cl, dado que ha sido ella misma quien
ha hecho del Drugstore un verdadero nombre comercial, derecho que es
incuestionable por cuanto se encuentra protegido por el Convenio de Paris, el
cual establece en su articulo 8° que “el nombre comercial sera protegido en todos
los paises de la Unién sin obligacion de depésito o de registro, forme o no parte
de una marca de fabrica o de comercio”. Sin embargo, la segunda solicitante
siempre ha sido conocida y se le ha denominado como “Farmacias Ahumada” y
no como Drugstore, obedeciendo dicha expresiéon para ella mas bien a un
“formato de negocio” y no a una denominaciéon por la cual sea y haya sido
reconocida y que por ello le otorgue un mejor derecho”. Entonces, el vocablo
“drugstore” no le otorga a Farmacias Ahumada una identidad propia y
caracteristica, como por el contrario si ocurre con la galeria, ya que dicho término
por si sélo la ha identificado popularmente, careciendo entonces el segundo
solicitante de distintividad en relacion a dicho término; ademas menciona que en
relacién a la esfera de proteccidon de las marcas registradas, existe infraccion
cuando los nombres de dominio puedan causar confusion entre los usuarios,
cuestion que en la especie no puede darse, ya que los rubros de ambas partes
son distintos y porque la fama y notoriedad del vocablo “drugstore” esta dada

justamente por el Drugstore y no por Farmacias Ahumada.

Para acreditar sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa, y en
especial sefialando cumplir con el requisito de la titularidad del registro marcario
que establece tanto la OMPI como la Reglamentaciéon de Nic Chile, el primer
solicitante ha sefialado ser el titular de las siguientes marcas comerciales, entre
otras:

- DRUGSTORE, registro n° 747.954, clase 36.

- BOULEVARD DRUGSTORE, n° 785.423, clase 41.

Ademas, sefala ser el titular de los siguientes nombres de dominio, a saber:
drugstoreprovidencia.cl, galeriadrugstore.cl, blvddrugstore.cl,
boulevarddrugstore.cl. Hace mencién expresamente que el dominio en disputa
se utilizara en un caracter primordialmente informativo acerca de las actividades
gue periédicamente realiza el Drugstore y de las mas de 70 tiendas que lo
conforman, tal como se comprueba al revisar el contenido del sitio web
actualmente en uso, drugstoreprovidencia.cl, con lo cual pone en evidencia la
buena fe, segln lo dispuesto en el articulo 23 letra i) del Reglamento de Nic
Chile, en atencion al uso legitimo que ha venido haciendo de su dominio y que
pretende y es posible realizar con el solicitado, ya que ambas empresas no son
competencia en el mercado y el primer solicitante tiene un conocido y delimitado
giro comercial, por lo cual no se vulneran derechos de ningun tipo.

Por otra parte, el primer solicitante concluye que ambos litigantes se encuentran

en igualdad de condiciones segun lo expuesto anteriormente, por lo cual se debe
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dar aplicacion al principio “first come, first served”, adjudicando el dominio en
disputa a Inmobiliaria y Constructora Terracota Limitada, por haber sido ella la

primer solicitante de autos.

5°. Que el primer solicitante ha adjuntado al proceso los siguientes documentos para

acreditar sus pretensiones, no objetados por la contraria:
1.- Copia simple de la escritura publica de maodificacion de la sociedad
“Inmobiliaria y Constructora Terracota Limitada” de fecha 5 de Junio de 1978
otorgada en la Notaria de Santiago de don Patricio Zaldivar Mackenna, en la que
se relata la historia societaria y se constata la propiedad de los derechos sobre el
Drugstore pertenecientes a “Inmobiliaria y Constructora Terracota Limitada”.
2.- Copia simple de la escritura de fecha 19 de Junio de 1970 que contiene el
Reglamento de Copropiedad del edificio Florencia y fotocopia del Certificado de
Recepcion Final de la numeracion 2124 de Avenida Providencia donde se ubica
la galeria Drugstore.
3.- Fotocopias extraidas de diversos articulos de prensa y otros, desde el afio
1976 a la fecha, en el cual da cuenta de que la galeria propiedad del primer
solicitante es ampliamente conocida como “Drugstore”.
4.- a) Folletos publicitarios del Drugstore (9) por los que anuncia eventos de
distinta indole como desfiles de moda, muasica en vivo, feria gastrondémica,
actividades para entretencién de nifios de titeres y manualidades, anuncia la
apertura e invita a conocer 20 nuevas tiendas, invita a venta nocturna con
degustaciones y sorpresas, y en resumen publicita e invita al Drugstore como un
lugar de encuentro para darse un gusto, tomar un café, vitrinear etc. “al estilo de
un boulevard europeo”.
b) Fotocopia de objetos publicitarios regalados por el Drugstore, tales como
lapices, espejos, chocolates, dulces, reloj despertador con calculadora y
portalapices etc.
¢) Minuta relativa a las facturas por concepto de publicidad, que da cuenta de los
gastos en dicho rubro durante el mes de Diciembre de 2007 y que ascienden en
ese periodo a un total de $20.412.995.-; y fotocopia de las respectivas facturas.
d) Impresién de fotografias de paletas publicitarias del Drugstore.
e) Compact Disc que contiene las grabaciones de campafias publicitarias
radiales.
5.- a) Fotocopia de articulo publicado en el Diario Financiero referente al conflicto
existente entre Farmacias Ahumada (Fasa) y Cruz Verde por el registro de la
marca “Drugstore”.
b) Fotocopia del reciente fallo dictado por la Jefa del Departamento de Propiedad
Industrial dofia Bernardita Escobar que recae en la solicitud n°713360 efectuada
por Farmacias Cruz Verde S.A. y por el cual le concede el registro de la marca
solicitada “Drugstore Cruz Verde”.
6.- a) Fotocopia del titulo de registro de la marca comercial “Drugstore”
denominativa (N° Registro 747954), otorgado por el Departamento de Propiedad

Industrial.
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b) Fotocopia del titulo de registro de la marca comercial “Drugstore” mixta (N°
Registro 747955), otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial.

c) Impresién de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial por la
gue se acredita la concesion de la marca “Boulevard Drugstore” denominativa (N°
Registro 785423) a la Inmobiliaria y Constructora Terracota Limitada.

7.- Fotocopia en tres hojas del contenido de la péagina
www.drugstoreprovidencia.cl actualmente en uso por la Inmobiliaria.

8.- a) Fotocopia de la Sentencia Arbitral de fecha 11 de Octubre de 2006, dictada
por la Juez Arbitro Gabriela Paiva Hantke, en arbitraje del dominio
blvddrugstore.cl.

b) Fotocopia de la Sentencia Arbitral de fecha 30 de Septiembre de 2003, dictada
por la Juez Arbitro Gabriela Paiva Hantke, en arbitraje del dominio
drugstoreprovidencia.cl.

c) Copias de las facturas de pago electrénicas por las que se establece la
asignacion de los siguientes dominios.cl a la Inmobiliaria: galeriadrugstore.cl,
blvddrugstore.cl, boulevarddrugstore.cl y drugstoreprovidencia.cl.

d) Impresién de la pagina web de Nic Chile en la que se acredita la asignacion del

dominio drugstorecruzverde.cl a Farmacias Cruz Verde S.A..

6°. Que con fecha 11 de Junio 2008, fs. 93, el primer_solicitante evacué el traslado

conferido, realizando las siguientes observaciones a lo sefialado por el segundo

solicitante, a saber:

En primer lugar, sefiala la falta de distintividad y de exclusividad para el uso del
formato Drugstore, debido a que no es una idea o concepto de venta exclusivo y
excluyente de Farmacias Ahumada S.A, no pudiendo por ello apropiarse del
mismo; hace mencién asimismo al amplio reconocimiento que goza entre el
publico consumidor respecto a la denominacién Farmacias Ahumada S.A, debido
a que su implantacion comercial no le esta dada por el término Drugstore.

A continuacion, hace mencién a la falta de identificacion por parte del publico
consumidor del segundo solicitante, con el formato y término Drugstore; en
contraposicion a la identificacién popular de “Drugstore” con la galeria.

Luego, sefiala la fama y notoriedad otorgadas por el primer solicitante, en
relacién a la implantacion comercial de la Galeria Drugstore, mencionando al
efecto la potenciacion y uso que el primer solicitante venia haciendo de dicho
término desde el afio 1969, debiendo considerarse este hecho como pilar
fundamental para la obtencién y utilizacién de un nombre de dominio, como lo es
el caso de autos.

Por otra parte, sefiala en relacién al ambito marcario y al @ambito de dominios de
Internet, que la idea de marca registrada es en principio ajena al concepto de
nombre de dominio en Internet, y solo entra en juego en cado de haber conducta
dolosa o atentatoria de los principios de competencia leal y ética mercantil, lo
cual no ocurre en autos puesto que se encuentra acreditada suficientemente en
autos, la buena fe de su representada.

Sefiala ademas la imposibilidad de error o confusion entre el pablico consumidor,

y la posibilidad de coexistencia pacifica, en resumen debido a lo sefialado en los
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motivos anteriores, haciendo hincapié en la diferencia radical de rubro o giro de
ambos solicitantes.

A mayor abundamiento, menciona la pérdida y falta de interés en que
supuestamente incurre el segundo solicitante, debido al hecho esencial de que
Farmacias Ahumada S.A., completd practicamente un afio sin haber renovado el
dominio en disputa, lo cual deja en evidencia que durante dicho afio no fue de
relevancia para ella utilizarlo y resguardarlo.

En dltimo término, solicita la expresa condenacién en costas del segundo
solicitante, por considerar que es su representada quien ha acreditado tener
legitimo interés y motivos plausibles para solicitar la asignaciéon del nombre de

dominio en disputa.

7°. Que con fecha 11 de Junio de 2008, y haciendo uso del traslado conferido, a fojas

102 el sequndo solicitante formuld observaciones a lo sefialado por el primer solicitante,

seflalando entre otros, lo siguiente:

En relacion a los antecedentes preliminares, sefiala que el negocio del primer
solicitante no resulta conocido, sino que lo que puede resultar conocido a nivel
local, ciudad de Santiago, es la Galeria Comercial Drugstore Providencia,
destacando que los nombres de dominio tienen una aplicacion mundial y no sélo
local. Sefiala ademés, que de los antecedentes previos hechos valer por la
contraria, se da cuenta de la constitucién de la Sociedad Inmobiliaria y
Constructora Terracota Limitada, no haciendo referencia su escritura publica a la
denominacién “drugstore”.

En relacion al mejor derecho del primer solicitante, y Buena Fe, sefiala que el
segundo solicitante es titular del registro marcario “Drugstore”, para distinguir
establecimiento comercial, y lo Unico que esta haciendo es defender su derecho
de propiedad sobre dicha marca, todo ello a la luz de los articulos 19 N° 25 de la
Constitucién Politica de la Republica de Chile, en relacion al Articulo 10 bis letra
D, de la Ley 19.039, sefialando al efecto que asighar el nombre de dominio en
disputa al primer solicitante, significa una expropiacién al derecho de propiedad
gue goza su representada. A continuacion, sefiala que que no comparten el
supuesto actuar de buena fe del primer solicitante, toda vez que desconoce que
es el segundo solicitante quien adquiri6 hace mas de 12 afios la marca
Drugstore, y que existia entre el anterior titular de la marca y el primer solicitante
un acuerdo de palabra en el cual se autorizaba el uso de dicha marca comercial.
El primer solicitante no ha adquirido ningiin derecho de dominio sobre la marca
antes sefialada, ni siquiera goza de una licencia otorgada por su legitimo titular, y
ha usado la denominacion antedicha reconociendo dominio ajeno.

En relacion al ambito espacial, sefiala que que los dominios en Internet tienen
una vigencia universal , y por otro lado las marcas comerciales tienen una
aplicacién territorial, esto es en todo el territorio nacional. Pretender por parte de
la primera solicitante que la Galeria Comercial Drugstore Providencia es conocida
por todos, parece ser ambicioso, mientras que el formato “drugstore” introducido

por su representada y la marca propiamente tal si es conocida por todo el pais.
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En relacion a la Marca comercial y falta de distintividad, sefiala que el hecho de
que a juicio del primer solicitante la marca Drugstore carezca de distintividad, no
es Obice para que se vulneren los derechos de propiedad de los que goza su
representada, haciendo hincapié que la marca si bien podria revestir las
caracteristicas de una marca débil, lo que se protege no es la denominacion
aisladamente considerada, sino que su conjunto.

Con respecto al Nombre Identificador, sefiala que que el primer solicitante no
puede atribuirse como identificador de su negocio una marca ajena, cuando él en
la realidad so6lo es conocido a nivel comunal bajo los nombres Drugstore
Providencia, o Galerias Drugstore.

En atencion a la Finalidad del Nombre de Dominio, sefiala que la contraria sefiala
que su finalidad es utilizarlo con caracter netamente informativo, hace presente
que dicha funcion ya la cumple el nombre de dominio asignado a ella
drugstoreprovidencia.cl .

Por ultimo, sefiala que en relacion al principio “first come, first served”, o principio
del primer solicitante, ha quedado claramente demostrado que su mandante se
encuentra en mejor posicion que el primer solicitante y por lo mismo se le debe

asignar el nombre de dominio.

8°. Que afs. 110 y con fecha 20 de junio de 2008, el Tribunal recibié 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 drugstore.cl.
2. Utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre o denominacion

drugstore.cl.

9% Que a fs. 111 y con fecha 2 de Julio 2008 el segundo solicitante acompafié

documentos que acreditan su interés legitimo con respecto al nombre de dominio en

disputa, entre los cuales mencioné los siguientes:

Copia documento de transferencia de marca DRUGSTORE, registro n°® 337.210,
para distinguir establecimiento comercial en la Region Metropolitana.

Copia escritura de transferencia de marcas DRUGSTORE y LE DRUGSTORE,
de fecha 20 de septiembre de 1995, otorgada ante don Aliro Veloso Mufioz,
Notario Publico titular de la Tercera Notaria de Santiago.

Impresiones bajadas de Internet (5) donde consta el uso de la marca

DRUGSTORE en los locales comerciales de su mandante.

10° Que, en el mismo escrito anterior, el segundo solicitante reiteré los documentos

acompafiados en la demanda principal, ya individualizados. Ademas, solicité6 tener

presente el hecho de que el no haber renovado el dominio en disputa en su oportunidad,

no es imputable a una falta de interés en él, sino que que fue un hecho absolutamente

involuntario, producto del traspaso de sus marcas y nombres de dominio de un estudio a

otro.
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11°. Que con fecha 4 de Julio de 2008, el primer solicitante acompafié como prueba al

proceso un set de documentos, entre los cuales se encuentran, entre otros, articulos de
prensa, fotografias y articulos publicitarios, para acreditar su interés legitimo con respecto
al nombre de dominio en disputa, documentos no objetados por la parte contraria.
Asimismo, hace presente a este tribunal el resultado de busquedas efectuadas en el
buscador Google, como asimismo el advertir que en ningun lugar de la pagina web del
segundo solicitante, asi como de su publicidad, se advierte el uso de la expresion

“drugstore” para vincularse con el publico consumidor.

12°. Que con fecha 11 de Julio de 2008, y haciendo uso del traslado conferido, el primer
solicitante realiz6 observaciones a las presentaciones y pruebas rendidas por la contraria,
sefialando entre otros, lo siguiente:

- En el ambito propio de Internet, el Drugstore goza de reconocimiento e identidad,
con lo cual se hace patente el derecho de que goza su mandante para lograr el
registro y uso del dominio en disputa.

- No se ha acreditado suficientemente en juicio el uso de la denominacion
“drugstore” por parte de la segunda solicitante, y por tanto, tampoco su interés en
tal uso. Sefiala que el segundo solicitante no utiliza el término “Drugstore” para
vincularse con el publico consumidor y potencial usuario, sino que se publicita
bajo las denominaciones “Farmacias Ahumada’ y “Fasa”. Dicha falta de
acreditacion del uso de la denominacién “drugstore”, se verifica en los locales de
farmacia, tal como se expone al objetar los documentos presentados en parte de
prueba y con las 44 impresiones bajadas de Internet de locales comerciales de
Farmacias Ahumada S.A., a lo lago de todo Chile en los que no se hace uso de la
denominacién “Drugstore”, sino sélo y exclusivamente “Farmacias Ahumada”, y
su logo caracteristico.

- Es evidente la falta de interés relevante por parte de la segunda solicitante en
utilizar el dominio drugstore.cl, es mas, su anterior uso pudo haberse acreditado
en autos y no se hizo. La no renovacién del dominio por mas de un afio
demuestra en los hechos que para el segundo solicitante tal renovacion no era ni
es de cotidiana necesidad e importancia. Lo anterior demuestra ademas que ni

siquiera lo utilizaron como servidor de correo electronico.

13°. Que, en el mismo documento, sefiala como primer otrosi, se tengan por objetados
los documentos acompafiados por la contraria, incluyendo los acompafados en su escrito
de demanda principal, por tratarse de copias simples respecto de las cuales no consta su
autenticidad, y especificamente objeta las impresiones acompafiadas en lo principal del
escrito de prueba referentes a los locales de farmacia ubicados en la ciudad de
Rancagua y Chillan, por ser inconsistentes y equivocas, toda vez que ambas sucursales

serian la misma.

14° Que a fs. 139 y con fecha 14 de Julio, el primer solicitante hizo nuevas
observaciones respecto de los documentos de la parte contraria, los que en sintesis
indican que en los documentos acompafiados, tanto catdlogos como fotografias de la

Galeria que utilizan la denominacion DRUGSTORE, se aprecia que aparece la farmacia
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de su mandante, esto es Farmacias Ahumada S.A., con lo cual se demuestra el
compromiso de palabra en torno a tolerar el uso de su marca registrada DRUGSTORE.
Ademas, las fotografias de globos con la expresion DRUGSTORE y otras, no se puede
considerar como prueba contundente del uso y propiedad de dicha denominacién por
parte de la contraparte. De todo lo expuesto, se desprende que bajo ningln aspecto le
otorga derecho a la contraparte de apropiarse de una marca comercial que no le
pertenece. Sefiala ademas que el hecho de que en el buscador Google aparezca la
galeria bajo dicha denominacion, no es fuente suficiente de prueba de la fama de la
galeria, dado que es sabido que las empresas pagan para aparecer en una mejor
posicién en los buscadores de internet. Por otra parte, sefiala que si bien en la pagina
web de su mandante no se hace referencia a DRUGSTORE, también es cierto que el
dominio otorgado a su mandante con anterioridad durante nueve afios es una forma de
proteccion a los derechos de propiedad Industrial que emanan de la inscripcion de la
marca DRUGSTORE a su nombre. Por ultimo, sefiala que decir que su mandante no se
vincula con el puablico consumidor con la denominacién antedicha, es extrafio, toda vez
gque en todas las farmacias de propiedad de su representada que revisten dicho formato

de venta, se indica esta caracteristica a través de su marca comercial “Drugstore”.

15° Que, con fecha 4 de Agosto de 2008, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

En relacion a la objecién de documentos de fojas 13 4y ss.

1°. Que, en relacién a los documentos objetados, este tribunal no dara lugar a la objecion
formulada, pues no especifica las causales bajo las cuales funda su presentacién en
conformidad al articulo 346 del Cédigo de Procedimiento Civil, lo que resta todo mérito a

Su presentacion.

En relacion al fondo:

PRIMERO: Que en relacion al presente litigio, y de acuerdo al mérito de los
antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se
centra en determinar cual de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en
cuanto a la asignacion del nombre de dominio en disputa, drugstore.cl .

SEGUNDO: Que INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TERRACOTA LIMITADA , es el

primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual le ampara el principio “first

come, first served”, o principio del primer solicitante, el cual nos sefiala que el nombre de
dominio en disputa debe ser asignado a quien primero solicité su inscripcién. Sin
embargo, este principio no es de aplicacién erga omnes, sino que debe aplicarse Unica y
exclusivamente cuando del mérito del proceso no fluyan otros antecedentes que formen

conviccion de que existen antecedentes de hecho o de derecho que a su vez formen un
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“mejor derecho” para otro solicitante del mismo dominio, es decir, es un principio de

Gltima ratio.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, FARMACIAS AHUMADA S.A ., como

segundo solicitante y demandante en autos, para acreditar un mejor derecho sobre el

nombre de dominio en disputa ha sefialado entre otros ser el titular de diversos registros
marcarios que contienen la expresién “DRUGSTORE”, la cual es el elemento central del
nombre de dominio en disputa. Sefiala ademas que fue ella quien introdujo al pais el
concepto de “drugstore”, identificandolo como la oferta de gran variedad de productos en
gondolas, motivos que entre otros, hacen que el segundo solicitante posea un mejor

derecho en el presente conflicto.

CUARTO: Que el primer solicitante, ha sefialado entre otros también ser el titular de
registros marcarios que contienen la expresion “DRUGSTORE”", en clases diversas a las
esgrimidas por el segundo solicitante. Este tribunal hace presente que si bien en las
disputas de nombres de dominio es plausible atender al criterio marcario como elemento
a considerar, especificamente en relacién a la proteccion que dicha marca comercial
otorga a su titular en virtud del principio de especialidad marcaria, es de suyo tener
presente que el sistema de registro marcario se estructura en base a lo que se denomina
comunmente como “Clasificador de Niza”, en el cual los bienes y servicios se encuentran
ordenados por categorias especificas, con lo cual es posible que una misma
denominacién se encuentre registrada en distintas clases dentro del propio sistema, con
el fin de que distintos titulares puedan ofrecer bienes y servicios distintos entre si. Ahora
bien, dicha proteccién no alcanza a ser una proteccion “erga omnes”, sino que emana
desde el propio origen del registro en si mismo, ya que es requisito esencial de ella el que
se encuentre registrada en algun clasificador del registro marcario. Es decir, la proteccién
que ofrece la marca comercial, se delimita desde su origen, motivo por el cual es posible
que coexistan distintas marcas comerciales que no interfieran entre si, como es el caso
de autos, ademas de tener presente que dicha proteccion se circunscribe a la esfera
comercial, lo cual queda descartado de plano en el presente conflicto, al participar ambos
solicitantes de rubros comerciales distintos, lo que queda demostrado en sus respectivos
giros comerciales, asi como en las marcas comerciales que acompafan, inscritas
validamente en distintos denominadores del registro marcario, en virtud del mencionado
princpio de especialidad. Es asi como este tribunal estima que en el presente conflicto,
no se puede atender (nicamente al criterio marcario como elemento que haga plausible
la existencia de mejor derecho para alguna de las partes, puesto que ambas merecen
proteccion desde la esfera del derecho marcario, no siendo entonces correcto otorgarle
primacia a alguno en particular. Entonces, en opinion de este Tribunal, ambas partes en
conflicto se encuentran en igualdad de condiciones en relacién a sus pretendidos
derechos que emanan de las marcas comerciales hechas valer en juicio, no
encontrandose entonces vulneracién alguna a los derechos emanados de dichas marcas
comerciales. En relacion con lo anterior, cabe sefialar que ambos solicitantes se
desempefian en rubros comerciales distintos e identificables entre si, con lo cual este
tribunal tampoco advierte un riesgo de confusién y error entre ellos, haciendo presente

gue en el ambito del derecho marcario, pueden coexistir pacificamente dos 0 mas marcas
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comerciales idénticas, pero que sin embargo hayan sido inscritas en distintos
clasificadores del registro marcario, que es lo que sucede en este caso, puesto que
ambos solicitante han demostrado poseer marcas comerciales que han coexistido
pacificamente, hecho que queda suficientemente acreditado por las partes, al reconocer
que existi6 un acuerdo de palabra entre el antiguo titular de la marca y el primer
solicitante en relacion al uso de la expresion “drugstore”, acuerdo que sefiala el segundo
solicitante haber sido cumplido hasta hoy, lo que sugiere que tanto la denominacion en
esferas distintas, asi como las marcas comerciales esgrimidas, son capaces de coexistir
dentro del ambito marcario. Sin embargo, y por el funcionamiento técnico de los nombres
de dominio, dicha existencia pacifica no es posible, debiendo determinarse entonces cual
de los solicitantes en autos tienen un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, con prescindencia del criterio marcario como elemento central para resolver el

presente conflicto.

QUINTO: Que ante este Tribunal ha sido acreditada suficientemente la utilizacion efectiva
que ambas partes han dado al vocablo “drugstore”, entendido como el elemento central
del nombre de dominio en disputa, drugstore.cl. Sin embargo, este Tribunal no puede
desconocer que ha sido el primer solicitante de autos quien ha dotado a dicha expresién
de fama y notoriedad no solo ante el publico consumidor, sino con caracter nacional, ya
que durante mas de 38 afios ha utilizado dicho término para distinguir a un conjunto de
edificios en los cuales funcionan diversos locales comerciales entre otros, conjunto que
se ha convertido en un icono distintivo de Santiago, siendo entonces conocido
comunmente esta galeria comercial bajo el nombre de “Drugstore”, con anterioridad a la
utilizacion que de dicha expresion ha realizado el segundo solicitante, para quien lo
anterior resulta distintivo de un modelo de negocios introducido al pais, modelo que por lo
demas no resulta innovador, ya que se viene replicando en distintos establecimientos
comerciales de todo el mundo. Entonces, este tribunal estima que si bien es destacable el
esfuerzo que ha realizado el segundo solicitante en atencién a su modelo de negocio,
ademas del éxito indiscutido que ha alcanzado en el rubro farmacéutico, no puede de
modo alguno pretender apropiarse Unica y exclusivamente de dicha expresion, en
detrimento de otros sujetos que puedan tener derechos validamente adquiridos sobre el

vocablo en cuestion, lo que sucede en la especie.

SEXTO: Que este tribunal estima entonces, que existe una identificacion clara y notoria
entre el primer solicitante y el pablico consumidor, en relacién al vocablo “drugstore”, no
siendo de modo alguno esta identificacion lesiva para los intereses del segundo
solicitante, dado que este Ultimo ha desarrollado su actividad comercial bajo el nombre
comercial de Farmacias Ahumada, nombre por el cual es reconocido por el publico
consumidor. He aqui que ante el publico consumidor, al pretender encontrar los
productos y servicios ofrecidos por el segundo solicitante, intentara buscarlos bajo el
nombre por el cual éste es reconocido, es decir, Farmacias Ahumada, y no mediante el
vocablo Drugstore. Sin embargo, para el primer solicitante dicho vocablo resulta ser un
elemento no tan sélo de su denominacién, sino que ademas se ha transformado en un

verdadero activo para ella, ya que ante el publico consumidor, el vocablo “drugstore” se
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asocia mas préximamente a la Galeria Drugstore, que a los bienes y servicios ofertados

por el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que este tribunal hace presente que la circunstancia de que el segundo
solicitante haya sido el titular del nombre de dominio en disputa, drugstore.cl , y que sin
embargo lo haya perdido por la no renovacion de éste, es una circunstancia que a todas
luces demuestra su falta de interés en dicho nombre de dominio, y que el haber sefialado
como un mero error administrativo la no renovacion de éste, no hace sino formar
conviccidon en este juez del desinterés mostrado por dicha parte, que no podia sino
conocer que el periodo de inscripcién de dicho dominio se encontraba proximo a caducar,
maxime teniendo en consideracién los constantes avisos enviados por Nic Chile, con
anterioridad a la fecha de su expiracion. Que, sin embargo, y sin entrar a considerar las
razones de fondo que pudo haber tenido el segundo solicitante para no renovar dicho
nombre de dominio, este tribunal hace presente que una vez que se ha detectado que el
adjudicatario de dicho dominio no ha realizado gestiones tendientes a conservar dicha
inscripcién, y vencidos los plazos correspondientes para hacerlo, éste se considera
vacante, con lo que cualquier otro interesado puede solicitar su inscripcion, lo que ha
sucedido con la solicitud de inscripcion realizada por el primer solicitante, no encontrando
sustento alguno en lo expresado por el segundo solicitante en relaciéon a su especial

preocupacion en relacion al nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que este Tribunal estima entonces, que si bien el segundo solicitante ha
tenido justo motivo para litigar, el primer solicitante ha realizado una solicitud de
inscripcién de buena fe, y ajustandose a lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile, con
lo cual este Tribunal tiene por suficientemente acreditado que es al primer solicitante a

quien le asiste un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, drugstore.cl .

NOVENO: Que, y teniendo en cuenta lo sefialado precedentemente, este tribunal reitera
lo ya expresado en el sentido de que al primer solicitante le asiste el principio
denominado “first come, first served”, o principio del mejor solicitante, ya que conforme al
mérito del proceso no se han encontrado antecedentes decisorios de un mejor derecho a
favor del segundo solicitante, por lo cual, como principio de Ultima ratio, se hace
aplicacién expresa en este conflicto, toda vez que si bien se reconocen los derechos e
intereses invocados por el segundo solicitante, éstos por si mismos no alcanzan a
configurar un mejor derecho por sobre las pretensiones del primer solicitante, por lo cual

debe entregéarsele el dominio en disputa a este ultimo.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su actuar a la
calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad
le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este
procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez arbitro
ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el primer solicitante
para respaldar sus pretensiones, creandose la conviccion mas absoluta de que es a éste

tltimo a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende,
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a quién debe asignarsele el nombre de dominio drugstore.cl, conviccién que no se basa
solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las

argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes.

UNDECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del
nombre de dominio drugstore,cl al primer solicitante no vulnera derechos de ninguna
especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideracion en el sentido de que
se mantienen a salvo en relacion al particular, las demas facultades que al segundo

solicitante en derecho correspondan.

DUODECIMO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636 y
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 Anexo 1° del Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de
Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimacion, y

a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la demanda de oposicion de inscripcion del nombre de dominio
drugstore.cl pedida por el segundo solicitante, esto es, FARMACIAS AHUMADA S.A.

2.- Acoger la solicitud de inscripcion del nombre de dominio drugstore.cl, y por ende
asignar éste al primer solicitante, esto es, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
TERRACOTA LIMITADA.

3.- Que no se condena en costas , por haber tenido ambos solicitantes motivo plausible

para litigar.

Notifiquese la presente resolucion 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.
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Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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