FARMACIADECHILE.CL

Santiago, 1° de Marzo del afio 2010.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 29 de Octubre de 2008 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF09738/2009, denominada “Arbitraje dominio farmaciadechile.cl”, en la
cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro por carta y
via e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a fs.9 del expediente
arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Octubre de 2008 dirigida a NIC Chile, atencién
dofla Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito
manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia martes 18 de Noviembre de 2008, a las 16:30
horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs. 10 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por carta certificada
de la misma a las partes, rolan a fs. 11 a fs. 15 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Fueron inicialmente partes en este proceso arbitral: 1° CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SIST NAC D, RUT: 61.608.700-2, representada para estos
efectos por Jaime Junyent Ruiz, Mauricio Cisternas Morales, Jaime Pilowsky Green,
Jaime Concha Puigrredén y Maria de los Angeles Oportus Villarroel, todos domiciliados
en Miraflores N° 130, piso 15, ciudad y comuna de Santiago, Email:
mcisternas@mfabogados.cl;maoportus@mfabogados.cl,mcisternas@ccpabogados.cl,ja
imeconcha@ccpabogados.cl,jpilowsky@ccpagobados.cl, jconcha@ccpabogados.cl y
[cmadariaga@ccpabogdos.cl; 2° FARMACIAS CRUZ VERDE S A REP POR
COOPER Y CIA, RUT: 89.807.200-2, representada para estos efectos por Rodrigo




Cooper Cortes y Lorena Carvajal Valdés, todos domiciliados en Malaga 232 E, Las
Condes, Santiago, Email: aull@cooper.cl, cooper@cooper.cl, dominios@cooper.cl; 3°
LABORATORIOS RECALCINE S.A. RUT: 91.637.000-8, representada para efectos
por Rafael Pastor, ambos domiciliados en Miraflores 130 piso 25, Santiago, Santiago,
Email: dominios@az.cl; 4° SALCOBRAND S.A., RUT: 53.003.850-5, representada para
efectos por Rafael Pastor, ambos domiciliados en Miraflores 130 piso 25, Santiago,
Santiago, Email: dominios@az.cl y; 5°LABORATORIO CHILE S A, RUT: 77.596.940-7,
representada para efectos por Silvia Sepulveda San Martin, ambos domiciliados Avda.
Marathon 1315, Macul, Santiago, Email: jlcarden@Iabchile.cl, juan.delajara@Iabchile.cl,
silvia@sepulveda.cl. En definitiva en este proceso, el nimero uno tuvo el caracter de
demandado y el numero dos tuvo el caracter de parte demandante.

.3.- Comparendo de conciliacion y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 18 de Noviembre de 2008, siendo las 16:30 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
apoderado de CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SIST NAC D , dofia Maria de los
Angeles Oportus Villarroel, y del apoderado de FARMACIAS CRUZ VERDE S.A., dofia
Lorena Carvajal Valdés. No asistieron a este comparendo, el tercero, cuarto y quinto
solicitantes. Se llamoé a las partes a conciliacion sin que se produjera, y se acordo el
procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas
expresamente a las partes asistentes de todas las resoluciones dictadas en el
expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de
comparendo rola de fs. 28 a fs. 34 del expediente arbitral y el envio de dicha acta por
correo certificado a las partes inasistentes constan a fs. 35 a 37 de autos.

.4.- Periodo de discusion.

1.4.1.- Demanda: De fs. 38 a fs. 40 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que FARMACIAS CRUZ VERDE S.A., representada por don Rodrigo Cooper Cortes,
dedujo en contra de Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud con el
objeto que la asignaciéon del nombre de dominio “farmaciadechile.cl” recaiga en su
favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion,
entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Como antecedentes de hecho, el demandante expone que Farmacias Cruz Verde es
hoy en dia un holding farmacéutico mas importante del pais con presencia en todas sus
regiones. Sus origenes se remontan al afio 1984 en la ciudad de Vifia del Mar, V
Region, donde nace el primer local de la cadena Farmacias Cruz Verde y que gracias a
la buena acogida y preferencia de sus clientes, después de mas de dos décadas llega a
casi todos los rincones de Chile incluyendo Isla de Pascua y Cerro Sombrero,
convirtiéendose asi en la cadena con mayor cobertura geografica del pais. Pasando de
s0lo 40 locales en 1995 a 511 locales a nivel nacional a Julio del 2008.



- Cuando el primer solicitante, Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de
Servicios de Salud, solicitdé el dominio materia de este arbitraje, le produjo a su
representado mucha extrafieza, primero porque dicho organismo tiene por objeto
proveer a la salud publica de los elementos médicos indispensables (medicamentos,
materiales de salud, materiales terapéuticos, etc.) en el sistema publico de salud. En
otras palabras nunca ha sido una farmacia y desde una perspectiva estrictamente legal,
no le esta permitido incursionar en dicha é&rea pues su estatuto juridico de
funcionamiento no se lo permite.

- En segundo lugar, porque el primer solicitante a juicio del demandante no cuenta con
ningan derecho sobre la expresion materia de este arbitraje, esto es, farmaciadechile.cl.
No existiendo ningun registro marcario a su nombre.

- Asimismo, el demandante hace presente que ha efectuado una busqueda en los mas
importantes buscadores www.google.cl www.yahoo.com www.search.cl y en ninguno de
ellos aparece el primer solicitante.

- El actor, sefiala que no es posible hacer un andlisis basado simplemente en el
principio del first come, first served, pues ese ejercicio necesariamente llevaria a
conclusiones equivocadas y que no se avienen a los derechos que goza el actor. De
mas esta reiterar que el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre
el dominio materia de este arbitraje.

- De esta manera, el actor indica que es titular de mdiltiples registros en que esta
presente la expresion FARMACIA. Asimismo, Farmacia constituye el giro en que se
desempefia y forma parte de su razon social, lo que constituye un elemento adicional a
considerar sobre todo porque estos dos elementos no estan presentes en el caso del
primer solicitante.

- Destaca el actor que a modo ejemplar y para determinar la calidad de famosa de la
marca de su propiedad, sefiala que ésta la tiene no sélo en Chile, sino también en Perd,
Colombia y Bolivia, contando a titulo ejemplar con los siguientes registros: CRUZ
VERDE, Registro N° 989-95 Perl; CRUZ VERDE, Registro N° 990 -95 Peru; CRUZ
VERDE, Registro N° 991-95 Peru; CRUZ VERDE, Registro N° 547453 Chile; CRUZ
VERDE, Registro N° 9038, Colombia, CRUZ VERDE, Registro N° 591285, Chile; CRUZ
VERDE, Registro N° 591284. Chile, CRUZ VERDE, Registro N° 703640 Chile, entre
otros.

- Es un hecho notorio y de conocimiento publico que el vocablo FARMACIA CRUZ
VERDE es la marca y nombre que identifica y distingue a la cadena de farmacias méas
grande e importante a nivel nacional, por ende, farmaciadechile.cl se vincula
directamente con su mandante y el otorgarselo a la CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD ademas de constituir un abuso
vulneraria los derechos preferentes que el actor tiene a su respecto.

- Agrega que la marca notoria posee la virtud y capacidad de adherir al servicio o
producto una determinada imagen que lo distingue de sus similares, de esta forma la
marca notoria, concentra en ella las expectativas del consumidor en cuanto a
reputacion, renombre, fuerza comercial, etc., generando una expansiéon de su
reputacion a otros ambitos que originalmente no le eran propios.

- En cuanto a los argumentos de derecho, en su libelo el actor argumenta que
Farmacias Cruz Verde S.A., es una sociedad cuyo giro se vincula al negocio
farmacéutico en Chile, por lo que una parte muy importante de su patrimonio esta
constituido por bienes muebles intangibles como son los derechos de autor y las
marcas comerciales y los nombre de dominio.




- Ademés la ley 19.039, consagra al titular de un registro de marca el monopolio
respecto de los servicios para los cuales la tiene registrada y por lo tanto, los derechos
exclusivos y excluyentes para el uso en el territorio de la Republica. Lo anterior, se ve
ademas ratificado por el Convenio de Paris para la proteccion de los derechos de
Propiedad Industrial, que consagra idénticos principios. Es por lo anterior, asignar el
dominio al primer solicitante, careciendo éste de cualquier derecho es ademas de
arbitrario, contrario a la Constitucion y las Leyes.

- Finalmente, el actor solicita que corresponde asignarle el dominio rechazando en
todas sus partes la pretension del primer solicitante, todo ello con costas.

[.4.2.- Resoluciones v traslado : A fs. 92 de autos figura la resolucion que provee el
escrito de demanda, y por la cual se confiri¢ traslado de la misma por el término de diez
dias habiles; teniéndose por acompafiados los documentos probatorios, con citacion
por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 94 a fs.
97 de autos.

[.4.3.- Contestacion de la demanda : De fs. 98 a fs. 108 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, don Mauricio Cisternas Morales, en representacion de
la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, quien solicita
se le otorgue el nombre de dominio “farmaciadechile.cl”, conforme a los argumentos en
que se funda su contestacion, y que dice relacion entre otros, con los siguientes
antecedentes:

- Su representada, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de
Salud, “Cenabast” es una institucion publica regulada por el Decreto Ley N° 2.763,
Capitulo V, del afio 1979 y el Reglamento Organico Decreto Supremo N° 78 del afio
1980, ambos del Ministerio de Salud.

- Su origenes indirectos se remontan al afio 1924, fecha en la cual nace el Ministerio de
Salud, llamado entonces de Higiene Asistencia y Prevision Social. Posteriormente, la
necesidad de centralizar los procesos de aprovisionamiento de dicho Ministerio da
origen en 1930 a una incipiente Central de Compras que cubria las necesidades de
todo tipo de productos, dando nacimiento a lo que aflos mas tarde se constituiria como
Central de Abastecimiento.

- El afio 1952, al crearse el Servicio Nacional de Salud (S.N.S), la Central de Compras
pasa a llamarse Central de Abastecimiento, la que tiene por objetivo “Atender el
aprovisionamiento general de todos los establecimientos del S.N.S”. Entre los rubros a
Su cargo se encontraban textiles, farmacia, materiales de oficina e impresion, menajes
para casino y otros, disponiendo incluso de fabricas propias de algodon y gasa. En
1979 se produce un nuevo cambio en el sistema estatal, el Decreto Ley N° 2.763 crea el
Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.) y da origen a la Central de
Abastecimiento del S.N.S.S. El rol fundamental asignado fue el de abastecer de
farmacos e insumos clinicos al sector.

- En el afio 1992, se realizaron los primeros diagndsticos para determinar la eficiencia
operacional de la institucion y del sistema de abastecimiento del sector salud. Luego,
los estudios para conocer las caracteristicas del mercado de productos necesarios para
las prestaciones de salud. Los resultados determinan el nuevo rol para CENABAST:
transformarse en un organismo intermediador para el sector publico de la salud.




- En el afio 1995, CENABAST comenz6 a operar bajo una nueva modalidad con una
canasta de 33 productos en la que participan hospitales de las regiones Quinta y
Metropolitana. Se realizaron las primeras adquisiciones a traveés del sistema de
licitacion electronica. En este modelo de negocio, la organizacidon estimaba
directamente cantidades necesarias para comprar conforme con los datos historicos
con los que contaba y compraba stock suficiente el que vendia luego a los hospitales y
establecimientos de salud. Con el propdsito de dar cuenta de las necesidades de
abastecimiento del sector, los desafios que impone el proceso de reforma a la salud y
los recursos financieros con que cuenta CENABAST implanté un modelo de operacion
el aflo 2004, convirtiéndose en una institucion que provee de farmacos y dispositivos
médicos a los establecimientos del Sector Publico de Salud, actuando mediante
mandato o en representacion de éstos, a través de convenios con los establecimientos
de Salud en los que establece una comision por los servicios prestados por
CENABAST.

- Actualmente, realiza un proceso de consolidacion de la demanda de todos los
establecimientos de salud que decidan intermediar sus compras a través de
CENABAST, sobre la base de una canasta referencial de aproximadamente 2.400
productos, conforme a la politica de medicamentos del Ministerio de Salud y las
necesidades de los clientes para un afio (plan de compras). Este modelo de negocios
se basa entonces, en programas de compra en escala como mecanismo de gran
utilidad para asegurar el acceso y financiamiento de medicamentos esenciales.

- De acuerdo a lo establecido por el articulo 46 del Decreto Ley 2.763, ya citado, la
Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud,
CENABAST, es un Servicio Publico funcionalmente descentralizado, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio. Depende del Ministerio de Salud,
sometiéndose su funcionamiento a su supervigilancia, asi como a sus politicas, normas
y planes generales.

- Hoy su principal misién es intermediar con eficacia, transparencia y eficiencia, los
requerimientos de farmacos, insumos y bienes relacionados para la red asistencial de
salud, ofreciendo soluciones expertas de abastecimiento y compra para dichos bienes,
asegurando la oportunidad y la calidad de los productos proporcionados, para contribuir
en la atencion de salud resolutiva y oportuna para las personas. Gestiona la compra y
distribucion de estos insumos de manera agregada, por encargo de los
establecimientos del pais que deseen operar con la Central — hospitales publicos,
Centros de referencia (CRS), Centros de Diagnostico y Tratamiento (CDT), Centros de
Salud Familiar (CESFAM) y Consultorios de Atencion Primaria dependientes del
Sistema Nacional de Servicios de Salud y Municipalizados; programas Ministeriales y
de Alimentacion por Indicacion de las Subsecretarias de Salud y de Redes
Asistenciales; y las instituciones que adhieran o adscriban a é€l.

- Se requiere que CENABAST asegure el acceso a los medicamentos a través de
funciones asociadas a su rol; obtenga precios asequibles a través de la participacion en
productos donde se potencian economias de escala; genere licitaciones sobre la base
de requerimientos definidos por glosa genérica, de tal modo de ampliar la oferta
disponible y obtener una mayor competencia de precios para ampliar la cobertura de las
acciones de salud, preste asesoria a los establecimientos en la planificacion y
programacion de las demandas fomentando la gestion de suministro en red,
fortaleciendo de ese modo la red de salud en un compromiso de fomento del uso



racional de medicamentos y dispositivos médicos y garantice igualdad de acceso a los
usuarios mas alejados de los centros urbanos.

- En cuanto a los antecedentes del proceso, el demandado sefiala requiri6 como primer
solicitante, a través de Internet, la inscripcion del dominio no registrado denominado
“farmaciadechile.cl”. Lo anterior, en concepto del demandado se requiere contar con un
sitio Web que facilite e incentive el comercio, ya sea electronico o de otra forma, y sirva
como medio para publicitar o dar a conocer la labor de la Central de Abastecimiento y
los productos y servicios ofrecidos por ésta a nivel pais.

- Seflala que su registro despertd posteriormente, en cuatro empresas interés por usar
también la misma denominacion. Ellas fueron Farmacias Cruz Verde S.A., quien actla
en este proceso como primer demandante, Laboratorios Recalcine S.A., quien actué en
este proceso como segundo demandante, Salcobrand quien actué en este proceso
como tercer demandante, estas dos Ultimas empresas no presentaron sus demandas
de mejor derecho dentro de plazo, lo que les priva, de la posibilidad de continuar
debatiendo en esta causa y Laboratorio Chile, empresa que figura como cuarto
demandante, quien en definitiva, no comparecio a la audiencia decretada en autos, y
siendo rechazado su incidente de nulidad por haber sido validamente emplazada, por lo
gue tampoco le es posible continuar como parte en autos. La causa sigue vigente
Unicamente por Farmacias Cruz Verde S.A.

- El demandado aclara que CENABAST, realiza la funcion propia de una FARMACIA
esto es adquiere de los distintos laboratorios autorizados para operar en el pais,
realizando una funcidon de inmediacion, distribuyendo y entregando los productos que
éstos fabrican, directamente al publico consumidor. Es decir, su representada realiza y
tiene la funcién de colocar a disposicion del publico, los productos que fabrican los
distintos laboratorios.

- Es asi, que el Decreto N° 466 de 1985 emanado del Ministerio de Salud,
Subsecretaria de Salud, el cual aprueba el Reglamento de Farmacias Droguerias,
Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depésitos autorizados, en el cual, se establece
y define en su articulo 8° legalmente lo que debe entenderse por Farmacia, “es todo
establecimiento o parte de él destinado a la venta de productos farmacéuticos y
alimentos de uso médico, a la confeccion de productos farmacéuticos de caracter
oficinal y a los que se preparen extemporaneamente conforme a formulas magistrales
prescritas por profesionales legalmente habilitados y al fraccionamiento de envases
clinicos de productos farmaceuticos conforme a las normas que imparta el Ministerio de
Salud, mediante resolucion. Ademas podran elaborar productos farmaceéuticos y
cosméticos para su venta en el establecimiento e importar productos farmacéuticos,
alimentos de uso meédico y cosméticos en conformidad a las disposiciones
reglamentarias pertinentes.

- Concluyendo el demandado que las labores efectuadas por Cenabast corresponden a
las propias de una farmacia y que en consecuencia le es plenamente aplicable dicho
vocablo.

- En cuanto a la afirmacion del demandante referente a carecer de algin derecho sobre
la expresion “farmaciadechile.cl”, el demando hace presente que tampoco el actor
posee derecho alguno.

- La intencion de su representada por usar el dominio en disputa es real, y obedece a
una campafa comunicacional, que se inici6 hace ya dos afios, la que tiene como
objetivo el mejor posicionamiento de la institucidn, la cual se va a desarrollar en tres
etapas, la primera basandose en tres ejes estratégicos, eficiencia, transparencia y



experticia, y cuyo objetivo es recuperar la confianza de clientes y proveedores
potencidndolos a través de estrategias de comunicacion. En una segunda etapa se
pretende incorporar un Claim para la marca, consistente en la Farmacia de la Salud
Publica de Chile, y para una tercera etapa pasar a Farmacia de Chile.

- Dentro de la segunda etapa, cuando a las marcas se les incorporan conceptos o
claims, debe hacerse de una manera unificada en las plataformas comunicacionales.
Por tanto, la plataforma digital tiene que estar en linea con las comunicaciones
externas, prensa Yy relacional. Por tanto, solicitar la inscripcién de este dominio NIC
tiene que ver con comenzar a preparar esas plataformas para la incorporacion de este
Claim de marca. No se trata de establecer dominios indiscriminadamente, sino que, en
base a la funcién al publico para cumplir cabalmente sus fines.

- Contrargumentando al actor quien ha sefialado en su libelo que el nombre de
Farmacias Cruz Verde S.A., corresponde a lo que la doctrina ha denominado marca
famosa o notoria, y que se ha recogido por nuestra legislacion. Al respecto cabe sefialar
lo que se ha establecido en el fallo respecto de la disputa por el nombre de dominio
“farmacias.cl” respecto del riesgo de asociacion, sefiala lo siguiente: “No previene la
confusion de productos, sino que estos se asocien, ya que una persona ajena a la
marca famosa, se podria aprovechar de la reputacion de ésta, perjudicando al titular de
la marca conocida. Si bien en este caso, no se requiere la identidad del producto, se
requiere la identidad de los signos en conflicto, lo que se da en este Caso, como se
expuso en el parrafo anterior, no obstante para que este riesgo sea real, necesita de las
siguientes condiciones: a) que la marca tenga caracter renombrado; b) que se produzca
aprovechamiento ilicito de la reputacién del signo anterior; ¢) que el aprovechamiento
ilicito se haga en beneficio propio o de un tercero. En el presente caso, el requisito a) es
evidente, pero no asi b) y ¢) ya que como se explico en la letra a) del presente ordinal,
no se vislumbra aprovechamiento ilicito de una palabra genérica de una marca famosa
y si no hay aprovechamiento ilicito menos serd en beneficio personal. Lo que se
corrobora con el aserto del primer solicitante en el sentido de que al inscribir el dominio
pretende...”

- El demandado sefala que si bien el segundo solicitante, esto es, Farmacias Cruz
Verde S.A. es una marca con caracter renombrado, no se pretende por parte de su
representada, un aprovechamiento ilicito de la reputacion del signo anterior, ya que
como se ha sefalado a lo largo del escrito de contestacion, el signo que se pretende
inscribir y que ha sido objetado por el demandante, dice relacion con las palabras
FARMACIA y CHILE, las cuales son genéricas, y no forman parte de ninguna otra
marca que sefiala tener registradas el actor de autos. Al no reunirse el requisito de que
se produzca un aprovechamiento ilicito del signo anterior, mal puede configurarse el
tercero de los requisitos recién analizados, es decir, que dicho aprovechamiento ilicito
se haga en beneficio propio o de un tercero, por lo que no existe, bajo ningun respecto
riesgo de asociacion, tal y como pretende hacer creer el demandante.

- Habiéndose descartado dichas circunstancias, tal y como lo sefiala en su parte
resolutiva, el fallo recién citado “queda por analizar el principio “First come first served”
este principio que sustenta Internet, implica que hay una preferencia a favor del primer
solicitante, por el hecho de requerir en primer lugar la inscripcion del nombre de
dominio. Dicho principio cae, en caso de acreditarse de alguna manera la mala fe del
primer solicitante, por el hecho de requerir en primer lugar la inscripcion del nombre de
dominio. Dicho principio cae, en caso de acreditarse de alguna manera, la mala fe del



primer solicitante, lo que por lo ya expuesto, no fluye de los antecedentes de autos, por
lo que se mantiene incolume el citado principio.

- El demandado indica que en el caso particular, en atencion a los tipos de vocablos
principales que se emplean, como lo son los términos “farmacia” y “Chile” ambas
expresiones de caracter genérico debe preferirse a quien ha concurrido a registrar o
inscribir el dominio en primer lugar.

- Cabe hacer presente que ningun particular puede atribuirse tener un derecho
preferente con el nombre en disputa, ni menos tener una relaciéon especial, directa o
indirecta con dicho nombre. Es mas al ser CENABAST una instituciéon publica
dependiente del Estado de Chile, legalmente considerada como farmacia, corresponde
gue ocupe esta expresion en el sitio de dominio en litigio.

- A mayor abundamiento, CENABAST claramente tiene una mision que ahora trata de
materializar a través del nombre de dominio farmaciadechile.cl, dado que su rubro
precisamente es el de la intermediacién de productos farmacéuticos para atender las
necesidades de la poblacion.

[.4.4.- Resolucion  Por resolucion de fecha 30 de Junio y que rola a fs. 109 de autos, se
proveyo el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y por
acompafados los documentos con citacién. Los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes,
rolan afs. 110y afs. 114 de autos.

.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Esta resolucion dictada con fecha 30 de Junio de
2009, recibi6 la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fijé6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “farmaciadechile.cl”.- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta en los certificados
de la empresa de correos que rolan a fs. 110 a fs. 114 de autos.

[.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompafid con
citacion, en su escrito de demanda, que no fueron objetados y en su escrito de fojas
185, que fueron objetados a fs. 230 de autos los siguientes documentos probatorios:
Uno.- Impresion del Registro N° 547.455 para la frase de propaganda CRUZ VERDE
CREDENCIAL DE FARMACIA para la clase 35; Dos.- Impresion del registro N° 830.814
para la marca FARMACIAS CRUZ VERDE, productos para la clase 5; Tres.- Impresion
del registro N° 830.820, para la marca FARMACIAS CRUZ VERDE, productos para la
clase 21; Cuatro.- Impresion del registro N° 830.821, para la marca FARMACIAS CRUZ
VERDE, productos para la clase 10; Cinco.- Impresion del registro N° 830.822, para la
marca FARMACIAS CRUZ VERDE, productos para la clase 3; Seis.- Impresion del
registro N° 653.436, para establecimiento comercial FARMACIAS CRUZ VERDE, para
las clases 1 a 34 ambas inclusive; Siete.- Impresion del registro N° 652.762, para
establecimiento comercial FARMACIASCRUZVERDE, para las clases 1 a 34 ambas
inclusive; Ocho.- Impresion del registro N° 586.376, para servicios FARMACIAS CRUZ
VERDE, para la clase 38; Nueve.- Impresion del registro N° 737.717, para servicios
FARMACIAS CRUZ VERDE CREDITO, para la clase 36; Diez.- Impresion del Registro
N° 547.454 para la frase de propaganda CRUZ VERDE CONVENIO FARMACIA, para




la clase 35; Once.- Impresion del Registro N° 547.454 para la frase de propaganda
CRUZ VERDE CHEQUE FARMACIA, para la clase 35; Doce.- Impresion del Registro
N° 765.999 para la frase de propaganda CRUZ VERDE FARMACIA DE VERDAD , para
las clases 3, 5 y 10; Trece.- Impresion del Registro N° 547.454 para la frase de
propaganda CRUZ VERDE LA FARMACIA DE VERDAD, para las clases 3, 5y 10;
Catorce.- Publicidad efectuada en el diario Las Ultimas Noticias de fechas 19 de Julio y
4 de septiembre ambas del afio 2007; Quince.- Publicidad efectuada en el diario
Publimetro de fechas 13, 14 y 26 de Julio, 4 de octubre, 3 y 4 de septiembre todas del
aflo 2007; Dieciséis.- Volantes publicitarios de Farmacias Cruz Verde de fechas 15 de
abril, 15 de marzo, 21 de junio, 29 de junio, del mes de abril todos del afio 2009;
Diecisiete.- Publicidad efectuada en el diario La Tercera de fecha 22 de septiembre del
aflo 2007; Dieciocho.- Brand Trucking ADIMARK referente a las farmacias efectuado
en Mayo de 2009; Diecinueve.- Informe de participacion de mercado de las distintas
farmacias.

[.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompafé con
citacion, en su escrito a fojas 129 el siguiente documento no objetado por la contraria:
Presentacion realizada en enero de 2006, por la empresa Factor Estratégico.

[.5.4.- Prueba testimonial: _ Parte demandada.- La parte demandada acompafio a fs.
119 - A de autos, lista de testigos. Con fecha 19 de Agosto del afio 2009, 16.00 horas,
se llevo a efecto la audiencia de prueba testimonial de la parte demandada, asistida por
su apoderado don Jaime Pilowsky Green. Comparecio Paula Mercedes Trivelli Vega,
declaré que el demandante no tiene un mejor derecho ya que CENABAST ha venido
trabajando hace 2 afios y medio en una estrategia de posicionamiento institucional que
considera entre sus etapas este dominio. Cenabast desarroll6 una estrategia de
comunicacion en diferentes etapas bajo 3 ejes de posicionamiento; eficiencia,
transparencia y experticia las que se han venido trabajando en diferentes plataformas
comunicacionales tales como imagen de marca, comunicaciones externas prensa,
comunicaciones relacionales, comunicaciones internas y comunicaciones digitales. En
este marco la estrategia de posicionamiento considera incorporar como “Claim” de
marca el concepto Farmacia de Chile. Como las estrategias comunicacionales tienen
que desarrollarse con todas sus herramientas de manera integrada se solicitdo en NIC
Farmaciadechile como parte de esta estrategia de comunicacion para la marca. A la
fecha el plan de comunicaciones ha avanzado a través de de los medios de
comunicacion, una estrategia de comunicacion relacional con stakeholders,
proveedores y clientes, desarrollo de canales comunicacién internas y redisefio gréafico
y desarrollo de contenido para el portal Web. Le consta porque, trabajo en el desarrollo
del diagnostico de comunicaciones y el disefio de la estrategia de la misma, ademas de
su implementacion en sus diferentes plataformas.

Siendo repreguntada la testigo para que diga que importancia tiene dentro de este plan
de comunicacion estratégica el dominio Farmacia de Chile, responde que este concepto
es un Claim para la marca. Para que la marca funcione con este Claim debe estar
integrado en todas las plataformas de comunicacién donde las plataformas digitales son
de suma importancia para alcanzar los objetivos de la estrategia comunicacional. Tener
el Nic significa que se puede usar este concepto de marca en la estrategia
comunicacional y que CENABAST puede responder en todas sus plataformas
comunicacionales, en este caso las digitales a este concepto de marca.




En lo que respecta al documento presentado efectivamente se refiere al diagnostico y
estrategia comunicacional para CENABAST desarrollado durante los meses de
Noviembre y Diciembre del 2006 y entregado en Enero del 2007 y da cuenta de la
estrategia comunicacional planteada para la institucion, El documento fue desarrollado
por la empresa Factor Estratégico del cual la testigo es la directa de cuenta para es
proyecto.

[.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 12 de Noviembre de 2009 y atendido el hecho que se
encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a
las partes para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver. La
referida resolucion rola a fs. 240 del expediente arbitral. La notificacion por e-mail de
dicha resolucion a las partes, rola a fs. 241 de autos.

[I.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de
solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio
“farmaciadechile.cl”.

SEGUNDO Que en este proceso arbitral, FARMACIAS CRUZ VERDE S A REP POR
COOPER Y CIA. ha tenido el caracter de parte demandante y la CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SIST NAC D, ha tenido el caracter de parte demandada. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquia que los de su
contraparte.

TERCERO Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales
de la misma, que: 1° Que Farmacias Cruz Verde es hoy en dia un holding farmacéutico
mas importante del pais con presencia en todas sus regiones. Sus origenes se
remontan al afio 1984 en la ciudad de Vifia del Mar, V Region, donde nace el primer
local de la cadena Farmacias Cruz Verde y que gracias a la buena acogida y
preferencia de sus clientes, después de mas de dos décadas llega a casi todos los
rincones de Chile incluyendo Isla de Pascua y Cerro Sombrero, convirtiéndose asi en la
cadena con mayor cobertura geografica del pais. Pasando de sélo 40 locales en 1995 a
511 locales a nivel nacional a Julio del 2008. 2° Que el primer solicitante, Central de
Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, tiene por objeto proveer a
la salud publica de los elementos médicos indispensables (medicamentos, materiales
de salud, materiales terapéuticos, etc.) en el sistema publico de salud. En otras
palabras nunca ha sido una farmacia y desde una perspectiva estrictamente legal, no le
esta permitido incursionar en dicha area pues su estatuto juridico de funcionamiento no
se lo permite. 3° Que el primer solicitante a juicio del demandante no cuenta con ningdn



derecho sobre la expresion materia de este arbitraje, esto es, farmaciadechile.cl. No
existiendo ningun registro marcario a su nombre. 4° Que efectuando una buasqueda en
los mas importantes buscadores www.google.cl www.yahoo.com www.search.cl y en
ninguno de ellos aparece el primer solicitante. 5° Que no es posible hacer un analisis
basado simplemente en el principio del first come, first served, pues ese ejercicio
necesariamente llevaria a conclusiones equivocadas y que no se avienen a los
derechos que goza su representada. 6° Que su mandante es titular de mudltiples
registros en que esta presente la expresion FARMACIA. Asimismo, Farmacia constituye
el giro en que se desempefia su mandante y forma parte de su razén social, lo que
constituye un elemento adicional a considerar sobre todo porque estos dos elementos
no estan presentes en el caso del primer solicitante. 7° Que la marca no la tiene solo
en Chile, sino también en Perl, Colombia y Bolivia. 8° Que es un hecho notorio y de
conocimiento publico que el vocablo FARMACIA CRUZ VERDE es la marca y nombre
que identifica y distingue a la cadena de farmacias mas grande e importante a nivel
nacional, por ende, farmaciadechile.cl se vincula directamente con el actor y el
otorgarselo a CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SERVICIOS DE SALUD ademés de constituir un abuso vulneraria los derechos
preferentes que el actor tiene a su respecto. 9° Que la marca notoria posee la virtud y
capacidad de adherir al servicio o producto una determinada imagen que lo distingue de
sus similares, de esta forma la marca notoria, concentra en ella las expectativas del
consumidor en cuanto a reputacion, renombre, fuerza comercial, etc., generando una
expansion de su reputacién a otros ambitos que originalmente no le eran propios. 10°
Que en cuanto a los argumentos de derecho, en su libelo el actor argumenta que
Farmacias Cruz Verde S.A., es una sociedad cuyo giro se vincula al negocio
farmacéutico en Chile. Como consecuencia de lo anterior una parte muy importante de
su patrimonio esta constituido por bienes muebles intangibles como son los derechos
de autor y las marcas comerciales y los nombre de dominio. Estos ultimos, constituyen
proyectos, sino que ademas pues los consumidores los asocian con ella.

CUARTO Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales para
ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: 1° Que la Central de
Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, “Cenabast” es una
institucion publica regulada por el Decreto Ley N° 2.763, Capitulo V, del afio 1979 y el
Reglamento Organico Decreto Supremo N° 78 del afio 1980, ambos del Ministerio de
Salud; 2° Que actualmente, realiza un proceso de consolidacion de la demanda de
todos los establecimientos de salud que decidan intermediar sus compras a través de
CENABAST, sobre la base de una canasta referencial de aproximadamente 2.400
productos, conforme a la politica de medicamentos del Ministerio de Salud y las
necesidades de los clientes para un afio (plan de compras). Este modelo de negocios
se basa entonces, en programas de compra en escala como mecanismo de gran
utilidad para asegurar el acceso y financiamiento de medicamentos esenciales; 3° Que
de acuerdo a lo establecido por el articulo 46 del Decreto Ley 2.763, ya citado, la
Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud,
CENABAST, es un Servicio Publico funcionalmente descentralizado, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio. Depende del Ministerio de Salud,
sometiéndose su funcionamiento a su supervigilancia, asi como a sus politicas, normas
y planes generales; 4° Que su principal mision es intermediar con eficacia,
transparencia y eficiencia, los requerimientos de farmacos, insumos y bienes



relacionados para la red asistencial de salud, ofreciendo soluciones expertas de
abastecimiento y compra para dichos bienes, asegurando la oportunidad y la calidad de
los productos proporcionados, para contribuir en la atencion de salud resolutiva y
oportuna para las personas. Gestiona la compra y distribucion de estos insumos de
manera agregada, por encargo de los establecimientos del pais que deseen operar con
la Central — hospitales publicos, Centros de referencia (CRS), Centros de Diagnostico y
Tratamiento (CDT), Centros de Salud Familiar (CESFAM) y Consultorios de Atencion
Primaria dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud y Municipalizados;
programas Ministeriales y de Alimentacion por Indicacion de las Subsecretarias de
Salud y de Redes Asistenciales; y las instituciones que adhieran o adscriban a él; 5°
Que se requiere que CENABAST asegure el acceso a los medicamentos a través de
funciones asociadas a su rol; obtenga precios asequibles a través de la participacion en
productos donde se potencian economias de escala; genere licitaciones sobre la base
de requerimientos definidos por glosa genérica, de tal modo de ampliar la oferta
disponible y obtener una mayor competencia de precios para ampliar la cobertura de las
acciones de salud, preste asesoria a los establecimientos en la planificacion y
programacion de las demandas fomentando la gestion de suministro en red,
fortaleciendo de ese modo la red de salud en un compromiso de fomento del uso
racional de medicamentos y dispositivos médicos y garantice igualdad de acceso a los
usuarios méas alejados de los centros urbanos; 6° Que el demandado requiri6 como
primer solicitante, a través de Internet, la inscripcion del dominio no registrado
denominado “farmaciadechile.cl”. Lo anterior, en concepto del demandado se requiere
contar con un sitio Web que facilite e incentive el comercio, ya sea electrénico o de otra
forma, y sirva como medio para publicitar o dar a conocer la labor de la Central de
Abastecimiento y los productos y servicios ofrecidos por ésta a nivel pais; 7° Que
CENABAST, realiza la funcion propia de una FARMACIA esto es adquiere de los
distintos laboratorios autorizados para operar en el pais, realizando una funcion de
intermediacion, distribuyendo y entregando los productos que éstos fabrican,
directamente al publico consumidor. Es decir, la demandada realiza y tiene la funcion
de colocar a disposicion del publico, los productos que fabrican los distintos
laboratorios; Que las labores efectuadas por Cenabast corresponden a las propias de
una farmacia y que en consecuencia le es plenamente aplicable dicho vocablo; 8° Que
es intencion de la demandada usar el dominio en disputa, y ello obedece a una
campafia comunicacional, que se inicié hace ya dos afios, la que tiene como objetivo el
mejor posicionamiento de la institucion, la cual se va a desarrollar en tres etapas, la
primera basandose en recuperar la confianza de clientes y proveedores potenciandolos
a través de estrategias de comunicacién. Que cuando a las marcas se les incorporan
conceptos o claims, debe hacerse de una manera unificada en las plataformas
comunicacionales. Por tanto, la plataforma digital tiene que estar en linea con las
comunicaciones externas, prensa y relacional. Por tanto, solicitar la inscripcion de este
dominio NIC tiene que ver con comenzar a preparar esas plataformas para la
incorporacion de este Chaim de marca. No se trata de establecer dominios
indiscriminadamente, sino que, en base a la funcion al publico para cumplir cabalmente
sus fines; 9° Que respecto del riesgo de asociacion, sefiala lo siguiente: “No previene la
confusion de productos, sino que estos se asocien, ya que una persona ajena a la
marca famosa, se podria aprovechar de la reputacion de ésta, perjudicando al titular de
la marca conocida. Si bien en este caso, no se requiere la identidad del producto, se
requiere la identidad de los signos en conflicto, lo que se da en este Caso, como se



expuso en el parrafo anterior, no obstante para que este riesgo sea real, necesita de las
siguientes condiciones: a) que la marca tenga caracter renombrado; b) que se produzca
aprovechamiento ilicito de la reputacién del signo anterior; ¢) que el aprovechamiento
ilicito se haga en beneficio propio o de un tercero. En el presente caso, el requisito a) es
evidente, pero no asi b) y ¢) ya que como se explicd, no se vislumbra aprovechamiento
ilicito de una palabra genérica de una marca famosa y si no hay aprovechamiento ilicito
menos serad en beneficio personal. 10° Que las palabras FARMACIA y CHILE, las
cuales son genéricas, y no forman parte de ninguna otra marca que sefala tener
registradas el actor de autos. Al no reunirse el requisito de que se produzca un
aprovechamiento ilicito del signo anterior, mal puede configurarse el tercero de los
requisitos recién analizados, es decir, que dicho aprovechamiento ilicito se haga en
beneficio propio o de un tercero, por lo que no existe, bajo ningun respecto riesgo de
asociacion, tal y como pretende hacer creer el demandante; 11° Que en el caso
particular, en atencion a los tipos de vocablos principales que se emplean, como lo son
los términos “farmacia” y “Chile” ambas expresiones de caracter genérico debe
preferirse a quien ha concurrido a registrar o inscribir el dominio en primer lugar; 12°
Que ningun particular puede atribuirse tener un derecho preferente con el hombre en
disputa, ni menos tener una relacion especial, directa o indirecta con dicho nombre. Es
mas al ser CENABAST una instituciébn publica dependiente del Estado de Chile,
legalmente considerada como farmacia, corresponde que ocupe esta expresion en el
sitio de dominio en litigio;

QUINTO Que la parte demandante Farmacias Cruz Verde S.A. acompafié documentos
probatorios en estos autos, los que fueron objetados por la demandada, pero que en
expresa consideracion a la integridad y naturaleza de dichos documentos, tales
objeciones no pueden prosperar, los que acreditan a juicio de este Sentenciador que el
actor es titular de una serie de registros marcarios que contienen la expresion
“farmacia”, y que su marca insigne “Cruz Verde” goza de fama y notoriedad en el rubro.
Por ello, cabe precisar que la expresion “farmacia” es genérica y de uso comun por lo
que no goza de proteccion en el mundo de la propiedad industrial, lo que si ocurre con
la marca “cruz verde”. Asimismo, la expresion “farmacia” de caracter genérica, que
forma parte tanto del nombre de dominio en disputa como del nombre del actor, no
tiene a juicio de este arbitro, la importancia y particularidad como para llegar a constituir
un criterio que permita, por si solo, determinar un mejor derecho a favor de este ultimo.

SEXTO Que la parte demandada acompafid documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detalla en el punto 1.5.3 de la parte
expositiva de este fallo, y rindié prueba testimonial segun se detalla en el punto 1.5.4,
todos medios de prueba que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador, que: (i) la demandada esta desarrollando un proyecto comunicacional real
que considera la utilizacion del nombre de dominio objeto de autos; (ii) La principal
mision de la demandada es intermediar con eficacia y eficiencia, los requerimientos de
farmacos, insumos y bienes relacionados para la red asistencial de salud y; (iii) Ha sido
el primer solicitante del nombre de dominio “farmaciadechile.cl”.




SEPTIMO Que por otra parte, la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la
solicitud de inscripcién del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada,
no contravendria normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por el actor.

OCTAVO Que atendido lo expuesto, la prueba rendida, y en especial: (i) la parte
demandada es el primer solicitante, quien pretende utilizar el nombre de dominio objeto
de autos para actividades legitimas; y (ii) ninguna de las partes ha podido acreditar en
el proceso un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio, este Sentenciador
llega a la conclusiéon que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de
dominio en disputa a la parte demandada, por aplicacion del principio del “First Come,
First Served”.

.  PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Coédigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1° Que se rechaza la objecion documental formulada por la demandada a fs. 230 de
autos, sin costas.

2.- Asignese el nombre de dominio “farmaciadechile.cl” a CENTRAL DE
ABASTECIMIENTO DEL SIST NAC D, RUT: 61.608.700-2;

3.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

4.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.



La presente resolucion es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal,
cédula nacional de identidad N°8.924.471-4 y don Andrés Correa Rosado, cédula
nacional de identidad N°7.162.595-8, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291,
piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Andrés Correa Rosado



