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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR INSCRIPCION DE NOMBRE DE DOMINIO

farmaciaslarebaja.cl

Santiago, lunes catorce de abril de dos mil catorce .-

VISTOS:

Con fecha 16 de abril de 2013, la sociedad Farmacéutica Steck & Bustamante Ltda., con
domicilio en Av. O’Higgins N° 358, Local 12, Quilicura, Santiago, solicité la inscripcién del
nombre de dominio “farmaciaslarebaja.cl”.

Posteriormente, con fecha 7 de mayo de 2013, la sociedad Farmacias Ahumada S.A.,
domiciliada en Miraflores 383, Piso 6, Santiago, representada por Clarke Modet & CO.
Chile, domiciliados en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago, solicité igualmente la inscripcion
del mismo nombre de dominio “farmaciaslarebaja.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a
lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de
la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Mediante oficio de Nic Chile N° 18749 de 11 de octubre de 2013, se design6 al infrascrito
como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las partes a una
audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento.

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

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva
solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales segun lo establece el
art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefalada,
s6lo el segundo solicitante, por lo que no se produjera avenimiento, segin consta en
autos.

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

A fs. 44, sélo el segundo solicitante, hizo valer sus derechos, solicitando en
definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 55, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual no fue evacuado por las partes.

A fs. 56, se recibio la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama

sobre el nombre de dominio farmaciaslarebaja.cl”.
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A fojas 57, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 16 de abril de 2013, la sociedad Farmacéutica Steck &
Bustamante Ltda., solicité la inscripcion del nombre de dominio “farmaciaslarebaja.cl”.
Que posteriormente, con fecha 7 de mayo de 2013, la sociedad Farmacias Ahumada S.A.,
solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “farmaciaslarebaja.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva
solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales segun lo establece el
art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefalada
sélo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, segun consta en autos.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del segundo
solicitante, en el periodo de discusion, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto
expresa en primer lugar que Farmacias Ahumada S.A., es la primera cadena de farmacias
en Chile, y en las principales ciudades del pais. Que el objetivo principal de Farmacias
Ahumada es mejorar la calidad de vida de sus clientes, y procurar que una mayor
cantidad de personas pueda acceder a medicamentos y a una buena salud y que para
cumplir este rol dentro de la comunidad, ha desarrollado una oferta de productos y
servicios que entrega alternativas mas econémicas y de calidad para los consumidores, la
cual estd compuesta basicamente por medicamentos, productos naturales, suplementos
nutricionales, articulos de belleza, higiene y cuidado personal. Esta oferta se apoya con
servicios complementarios de atencion personalizada a clientes cuyas prescripciones y
necesidades requieren de un trato especial y que el éxito de Farmacias Ahumada se
sustenta en la calidad humana de su personal y la capacidad de adaptarse a las
necesidades de sus clientes.

Agrega, que es la farmacia mas grande de Chile, superando a farmacias Cruz Verde y
SalcoBrand. En la actualidad le pertenece al grupo mexicano Casa Saba, quienes
anunciaron su compra el 18 de Mayo del 2010 por 637 millones de dolares, convirtiendo
asi a la mexicana en una de las mayores redes de venta de medicamentos en América
Latina. La compafia fue fundada por José Codner Chijner en el Centro de Santiago de
Chile, en la calle Ahumada el afio 1968; en 1969 nace el nombre "Farmacias Ahumada"

(que no ha cambiado). También en el afio 2006 FASA firma una alianza estratégica con
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Distribucion y Servicio para operar los locales Farmalider y poder operar la tarjeta Presto
en los locales de FASA. De esta manera los locales de Farmalider pasaron a ser
operados por FASA y renombrados a Farmacias Ahumada.

Sefiala ademas, que uno de sus objetivos fundamentales ha sido el posicionamiento y
desarrollo de sus marcas comerciales, todas relacionados con los productos y servicios
vinculados al rubro farmacéutico y que dentro de sus marcas mas importantes se
encuentra el signo Farmacias Farmarebajas; y Farmarebajas, marcas registradas y
explotada profusamente en Chile, respecto de la cual actualmente posee dentro de su
patrimonio la concesion de los nombres de dominio Farmaciasfarmarebajas vy
Farmarebajas, los cuales distingue su pagina web, por el cual se ofrecen La cadena
FarmaRebajas para competir en segmentos de menor nivel socioeconémico. De esta
forma solo cabe concluir que la denominacién Farmarebajas y sus variantes, son de su
exclusiva propiedad, y resulta inequivoco que el nombre de dominio solicitado es
practicamente idéntico a los otorgados, los cuales ademas se encuentran protegidos
como marcas comerciales bajo la Ley 19.039, por lo que son relativos sélo a su origen
empresarial.

Argumenta también, que el nombre de dominio "farmaciaslarebaja.cl" reproduce el
elemento principal y destacado de sus marcas Farmacias Farmarebajas y Farmarebajas,
cual es el factor conceptual que emana de sus signos distintivos, y reproduce ambas
palabras que determinan la fisonomia gréfica y fonética de sus nombres de dominio
Farmaciasfarmarebajas y Farmarebajas, todos los cuales identifican su origen
empresarial, signo que a través de su esfuerzo se ha expandido profusamente en el
mercado nacional e internacional, siendo reconocida como uno de las cadenas de
farmacias mas importantes de Latinoamérica, por lo que, se trata de un signo calificable
de famoso y notorio, segun lo demostrara. Que por esta razén no es posible que se obvie
su derecho adquirido como titular de la marca, y conceda este nombre de dominio a un
tercero, el cual se trata de una empresa cuya denominacién no se encuentra asociada
con la denominacion Farmaciaslarebaja, ni posee registros previos marcarios que
fundamenten su pretension en autos, pudiendo el requerimiento del primer solicitante,
prestarse para error o engafio al consumidor el nombre de dominio solicitado.

Agrega que es titular de diversos registros y cita al efecto: 1) Marca: Farmacias
Farmarebajas, solicitud N 998799, para distinguir establecimiento comercial en clases
01, 03, 05, 09, 10, 16, 21, 30, 29, 31, 32. 2) Marca: Farmacias Farmarebajas, Solicitud N°
998797, cobertura: clase 35. 3) Marca: FR Farmarebajas, solicitud N% 998793, cobertura:
establecimiento comercial en clases 01,03,05,09,10,16,21,29,30,31,32. 4) Marca: FR
FARMAREBAJAS Solicitud N% 998795 Cobertura: Clase 35. Y que por lo anterior goza de
prioridad marcaria en relacion a los signos y marcas Farmarebajas Farmacias, Farmacias
Farmarebajas, y FR Farmarebajas, con la intencién de desarrollar sus servicios y
establecimientos vinculados con la industria farmacéutica, industria en la cual participa
desde el afio 1968 hasta la fecha, situandose actualmente como una de las firmas mas

importantes en Chile Latinoamérica en su rubro y disponiendo de esta forma, de una serie
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de marcas que incluyen el segmento “Farmarebajas”. Agrega que dichas solicitudes de
marcas, evidencian la materializacion de una real y concreta politica de proteccion de su
signo distintivo “Farmarebajas”.

Sefiala que todo lo anteriormente sefialado contrasta con el primer solicitante, quien no ha
solicitado ni tiene registrado a su hombre alguna marca con la palabra Farmaciaslarebaja,
del nombre de dominio solicitado, lo cual significa que no posee un derecho consolidado,
ni menos una pretension de obtener el registro de su marca, a diferencia del segundo
solicitante quién al tener solicitada y registrada la marca, posee un derecho preferente
para alcanzar el uso exclusivo y excluyente de explotar la marca de la manera que mejor
corresponda, en este caso poder ofrecer sus servicios, productos y establecimientos por
medio de una pagina web que contenga el nombre de la marca Farmaciaslarebaja.
Arguye que por lo expuesto, la agregacion del articulo “La”, al nombre de dominio en
disputa, no le otorga una distintividad propia e individualizacion requerida para poder
identificar el dominio solicitado con el primer solicitante, sino que se le asocia y relaciona
directamente. Que en atencion a lo anterior, desde ya cabe considerar y tener presente al
momento de resolver este asunto, su derecho de marca, y la fecha de los mismos, sobre
la denominacion principal que constituye el nombre de dominio requerido en autos.
Agrega que con respecto al uso de la denominacion Farmarebajas Yy
Farmaciasfarmarebajas en el ambito de Internet, resulta necesario sefalar que la sola
incorporacién de la expresion "Farmaciasfarmarebajas” en cualquier buscador de uso
corriente, tales como, Google, Yahoo o Altavista, entre otros, es posible advertir que los
primeros resultados y la mayoria del total de bdsquedas arrojadas, se relacionan con él,
demostrando asi la fama y notoriedad de su signo en internet.

Resefia que asi las cosas, todos los antecedentes anteriores dan cuenta de un uso real y
efectivo de las expresiones Farmarebajas y Farmaciasfarmarebajas, por su parte, la que
en todos los casos aparece asociada a los servicios farmacéuticos de su persona juridica.
Pues bien, estima que este es un antecedente de la mayor relevancia, toda vez que
consta que es justamente en el ambito de Internet en el que estos términos se le asocian
indefectiblemente.

Que por todo lo anterior, sélo cabe asignarle el nombre de dominio, quien es la entidad
con mayor fama y notoriedad, conocida y relacionada con la palabra Farmaciaslarebaja
en nuestro pais por su gran desarrollo en el ambito farmacéutico, siendo conocido en
estos rubros en el mercado chileno y extranjero.

Luego el segundo solicitante, se refiere a la observancia de los principios de competencia
leal y ética mercantil, y sefiala que lo recogen los articulos 14°y 22°del Reglamento para
el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la
responsabilidad del solicitante respecto de su inscripcion y a las causales de revocacion.
Y sefiala, que sin duda alguna, la intencion del primer solicitante de la mencionada pagina
de Internet, no es otra que crear la errénea idea que su pagina de Internet es un espacio
de Farmacias Ahumada S.A., lo cual no se condice en la practica con la realidad de los

hechos, constituyendo por el contrario un uso de mala fe.
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Que asimismo, arguye que el primer solicitante del dominio, carece de derechos e
intereses legitimos sobre la expresion Farmaciaslarebaja, cuasi idéntica a sus marcas y
nombres de dominio creados y desarrollados por Farmacias Ahumada S.A. y ademas,
tiene pleno conocimiento que tal expresién es propia de sus actividades, ya que como
agente de un mercado directamente relacionado con el del segundo solicitante, como es
la industria farmacéutica, como se desprende claramente de su misma razon social, por lo
que conoce con exactitud el origen y naturaleza de sus servicios, productos y
establecimientos. Cabe aclarar en este punto que el solicitante del dominio en conflicto
carece de toda relacion contractual con el segundo solicitante que lo habilite para utilizar
las denominaciones de su creacion, ni en el ambito del comercio ordinario ni en el ambito
virtual. Que es posible inferir que el primer solicitante del dominio de autos, podra intentar
atraer consumidores a su pagina de Internet mediante la utilizacién de la expresion objeto
de nombre de dominio en autos, el cual reproduce completamente el concepto de sus
marcas, anteriormente reproducidas, con que es conocido a través de todo Chile, como
también en el extranjero.

Arguye que la utilizacion del signo Farmaciaslarebaja, inducird a los consumidores a
pensar que se trata de un sitio vinculado a los servicios, productos y establecimientos
relativos a Farmacias Ahumada S.A. que goza de prestigio y reconocimiento a nivel
nacional. Que ello conllevard a que en la practica se genere confusion sobre el real origen
de la pagina de Internet pedida, generandose un aprovechamiento injusto por parte del
primer solicitante del reconocimiento y vinculacidbn que tiene tal expresidbn con sus
actividades.

Que de esta manera, no puede sino concluir que en la solicitud del nombre de dominio
farmaciaslarebaja.cl, hubo mala fe de parte del demandado, quien solicité el dominio con
el objeto de beneficiarse de la vinculacion de la que goza la expresidn con sus servicios,
productos y establecimientos. Que el primer solicitante, conociendo la fama de la que
goza Farmacias Ahumada S.A., al pertenecer al mismo giro e industria, ha solicitado sin
embargo un nombre de dominio que naturalmente se le asocia y respecto del cual es
absolutamente posible presumir que lo ha hecho con el interés de obtener un beneficio
economico.

Agrega que el demandado ha vulnerado los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, infringiendo en consecuencia lo dispuesto en el articulo 14 del citado
Reglamento.

Luego el segundo solicitante se refiere al articulo 22 de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en concordancia con el articulo
20 del mismo texto legal, y sefala que en el caso de autos se ha cumplido con todos los
presupuestos alli sefialados para que se demuestre o evidencie la mala fe del primer
solicitante del nombre de dominio en autos y que asi las cosas, la debida ponderacion de
todos los hechos de la causa, exigen que tales antecedentes se tengan asimismo
presentes al tiempo de resolver este asunto.

Argumenta en relacion a la induccién a error o confusién, que la circunstancia que el
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segundo solicitante sea conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente
con el signo Farmacias Farmarebajas, cuasi idéntico al nombre de dominio solicitado en
autos. Que atendido el punto anterior, y el derecho preferente que tiene Farmacias
Ahumada S.A. como titular de las marcas ya singularizadas, para explotarlas exclusiva y
excluyentemente de la manera que mejor corresponda, es que la solicitud de la contraria
dirigida a distinguirse en el mercado electrénico por medio de una pagina web que
contenga el mismo concepto que emana de sus marcas, generara confusion y engafio en
los consumidores, lo que debe ser evitado, por lo que solicita se tome en consideracion
este argumento y se le conceda el nombre de dominio por ostentar un mejor derecho.

Por todo lo expuesto, solicita el segundo solicitante que se le asigne el dominio de autos
por ser el legitimo titular del mismo.

TERCERO: Que sélo la parte del segundo solicitante rindi6é prueba y al efecto para probar
sus pretensiones acompafio a los autos en forma legal: 1) Copias de impresiones del sitio
Web del Inapi de las marcas: Farmacias Farmarebajas, solicitudes N°% 998799 y
1012590, para distinguir establecimiento comercial en clases 01, 03, 05, 09, 10, 16, 21,
30, 29, 31, 32. Marca: Farmacias Farmarebajas, solicitudes N°% 998797 y 1012590,
cobertura: clase 35. Marca: FR Farmarebajas, solicitud N°% 998793, cobertura:
establecimiento comercial en clases 01,03,05,09,10,16,21,29,30,31,32. Marca: FR
FARMAREBAJAS Solicitud N°% 998795 Cobertura: Clase 35. Farmacias FR
Farmarebajas, sol. 1026988, clase 35: FR Farmarebaja$ Farmacias, sol. 1026990, clase
35. FR farmarebaja$ Farmacias, sol. 1026994, establecimiento comercial y FR
Farmarebaja$ Farmacias, sol. 1026995, establecimiento comercial.

2. Copia de informe sobre actividades del afo 2012, relacionadas con sus
operaciones, en que se da cuenta sobre la apertura de los locales comerciales
denominados Farmarebajas, en Chile y en Latinoamérica.

3. Copia de comunicado oficial de Farmacias Ahumada S.A., en que se informa sobre la
apertura de los locales comerciales denominados Farmarebajas, en Chile y en
Latinoamérica.

4. Copia de reportaje publicado en América Retail; en que se da cuenta sobre la
apertura de la linea de negocios denominado bajo la marca Farmarebajas, y los signos
relacionados.

5. Copia de reportaje sobre las areas de negocio de mi mandante, Farmacias
Ahumada S.A., publicado en la pagina web Ceret, centro de estudios del retail, en que se
da cuenta sobre la apertura de los locales comerciales denominados Farmarebajas, en
Chile y en Latinoamérica.

6. Publicacion realizada en diario de circulacion publica Economia Y Negocios, sobre la
inversion de mi mandante dirigida a explotar un nuevo formato de farmacias de bajo
costo, denominadas Farmarebajas.

CUARTO: Que segun consta en autos, es primer solicitante en este juicio la sociedad
Farmacéutica Steck & Bustamante Ltda., y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de

dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene
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mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere Unicamente al mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, resolucién que no fue objetada por las partes en
su oportunidad procesal.

SEXTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, consistente
en solicitudes pendientes de las palabras “Farmacias Farmarebajas”, “FR Farmarebajas”
“Farmarebajas Farmacias” y “FR farmarebajas Farmacias”, de su propiedad, que sus
derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esas son los que le
interesan e identifican sus servicios y productos y no otras denominaciones, ya que de lo
contrario habria registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su
nombre, “farmaciaslarebaja”.

El segundo solicitante, no acredité ser duefio de los nombres de dominio que menciona
en su escrito de alegaciones y defensas, por lo que dicho argumento ser4 desechado.
Ademas, tampoco probd que usa efectivamente en sus productos, actividades y
prestaciones de servicios, el nombre “farmaciaslarebaja’”.

SEPTIMO: Que el s6lo hecho que el segundo solicitante tenga solicitadas marcas
similares al nombre de dominio en disputa, no es suficiente para configurar un mejor
derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los
nombres de dominio que contengan las palabras genéricas “Farmacias “ y “Rebajas”, ni
impedir que terceros lo soliciten.

OCTAVO: Que la semejanza que alega de sus solicitudes de marcas ya referidas con el
dominio pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya
que atendida la naturaleza y caracteristicas de los nombres de dominio y la
reglamentacién que rige este tipo de juicios, permite concluir, que no son aplicables en la
especie las normas sobre propiedad industrial, ni las establecidas sobre competencia
desleal, ni sobre publicidad.

Ademas, el segundo solicitante, no es duefio de registros marcarios respecto de las
marcas que cita, ya que son solicitudes pendientes que se encuentran en actual
tramitacion, lo que representa sélo un eventual derecho marcario que puede devenir en
un registro, junto con los demas derechos que ello representa.

NOVENO: Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo
razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.

DECIMO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccién que no existe por
parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
“farmaciaslarebaja.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida, no afectan la validez y
prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de

dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, vy visto ademas lo dispuesto en la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre

Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y siguientes del Cdodigo de
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Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Cédigo Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “farmaciaslarebaja.cl” al primer solicitante esto es
a la sociedad Farmacéutica Steck & Bustamante Ltda.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “farmaciaslarebaja.cl” del segundo
solicitante la sociedad Farmacias Ahumada S.A.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

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

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

de la Universidad de Chile.

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

Rol 68 —2013.



