En Santiago de Chile a1 de agosto de 2006.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO5995 de fecha 17 de abril de 2006 me notifico de la
designacion como érbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “herbalifechile.cl”, designacion que acepté con fecha 19 de abril de
2006, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Pablo Francisco Lama Felmer, Rut 14.106.363-4, con
domicilio en esta ciudad, Filomena Comas 2233 de la comuna de Vitacura, correo
electrénico pablofactor@yahoo.es; 2) Herbalife International, Inc., Rut 86.598.100-7,
representada por Johansson y Langlois Limitada y en autos por los abogados don Max
Montero Atria, don Christopher Doxrud Garcia-Huidobro y don Flavio Belair Santi, todos
con domicilio en esta ciudad, San Pio X 2460 oficina 1101 de la comuna de Providencia,

correo electronico mail@jl.cl o fbelair@jl.cl o cdoxrud@.cl.-

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“herbalifechile.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 15 y siguientes de estos autos se encuentra € acta en e que constan las
normas de procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral con la inasistencia de don Pablo Francisco Lama Felmer, a quien se le notifico €l

acta de comparendo, segiin consta afojas 16 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Pablo Francisco Lama Felmer.
Don Pablo Francisco Lama Felmer no present escrito de planteamientos para hacer valer

su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

1.5.2 Planteamientos de Herbalife International, Inc.-

Consta a fojas 43 y siguientes que don Flavio Belair Santi en representacion de Herbalife
International, Inc. presentd escrito de planteamientos fundando su mejor derecho en que
su representada constituye una empresa multinacional lider en productos nutritivos, y
entre sus marcas, la de mayor prestigio, es"HERBALIFE", de la cual estitular en nuestro
pais y en numerosos paises del mundo, constituyendo ademés el elemento mas importante
de su razon social. Agrega que Herbalife International fue fundada el afio 1980 y
actuamente opera en mas de 50 paises, incluyendo Chile, a través de diversos
distribuidores, de lo cuales no figura don Pablo Francisco Lama Felmer. Sefiala un listado
de registros marcarios de propiedad de Herbalife International, Inc., correspondientes
Unicamente a su marca "HERBALIFE". Cita como fundamento el articulo 14 del
Reglamento y sefida que Herbalife International, Inc., posee respecto de la marca
"HERBALIFE™, un derecho de propiedad, el cual. se encuentra debidamente amparado
en virtud del articulo 2° de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacién a
articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica. Ademas cita en € mismo
sentido el articulo 6 bis ( que se refiere a la proteccion de las marcas notoriamente



conocidas), €l articulo 8 (que se refiere a la proteccion de los nombres comerciales) y
articulo 10 bis ( que se refiere a la competencia desleal) del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial. Del mismo modo cita el ADPIC (TRIPS) Acuerdo
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
en su articulo 16 ( que se refiere ala proteccion de los derechos conferidos) y el articulo
41. Expresa que es necesario citar lo establecido en los nimeros 20 y siguientes del
Reglamento, en el Titulo "De las Revocaciones de Dominio", nimeros que avalan desde
todo punto de vista lo sefidado. Agrega que sus mandantes han hecho de
"HERBALIFE", una marca de prestigio a nivel mundial, y que cualquier consumidor que
pretenda buscar informacidn a cerca de los productos de sus mandantes, de manera l6gica
ingresard a la direccion www.herbalife.cl, www.herbalifechile.cl o bien www.herbalife-
chile.cl. Sefiala que sus mandantes no tienen por qué permitir que un tercero pretenda
cualquier clase de apropiacion respecto de sus marcas, méxime cuando ésta constituye
una marca famosa y notoria y € elemento méas importante de su razon social. Por otra
parte expresa que, no estamos enfrentados a una solicitud de nombre de dominio
genérico, muy por el contrario, a una marca de agquellas que la doctrina y jurisprudencia
han pasado a denominar "famosas y notorias'. Sefida que, de asignarse el nombre de
dominio a primer solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio hacia los derechos
adquiridos por sus representados, como titular legitima de las marcas comerciales
mencionadas, y en segundo lugar, inductivo a error y confusion entre los consumidores
respecto a la procedencia, cualidad y género, de los productos y establecimientos de sus
mandantes que a través del eventual sitio web www.herbalifechile.cl. fueran
promocionados. Agrega que todo lo anterior, aprovechandose en forma gratuita del
prestigio logrado por sus mandantes, quienes han invertido grandes sumas de dinero en
posicionar su marca en el mercado. Finamente para acreditar su mejor derecho sobre €l
nombre de dominio en disputa acompafa los siguientes documentos. Fotocopia de los
registros de las marcas "HERBALIFE" de propiedad de sus mandantes; |mpresos
obtenidos de las paginas web www.herbalife.com. donde observar diversos aspectos



relativos a Herbalife International, Inc.; e Impresos obtenidos del buscador web Y ahoo
donde se puede observar que "HERBALIFE" es una marca asociada a sus representados y
no a don Pablo Francisco Lama Felmer.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuesta de don Pablo Francisco Lama Felmer.
Don Pablo Francisco Lama Felmer no evacud respuesta a los planteamientos de

Herbalife International, Inc.

1.6.2 Respuesta de Herbalife International, Inc.
Herbalife International, Inc. no evacud respuesta atendido que don Pablo Francisco Lama

Felmer no presentd escrito de planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-

A fojas 46 de autos, con fecha 12 de julio de 2006 no existiendo diligencias pendientes, se
cito a las partes a oir sentencia, resoluciéon que les fue notificada a las partes por carta
certificada.-

Il PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Pablo Francisco Lama Felmer
con fecha 29 de noviembre de 2005 solicité el nombre de dominio “herbalifechile.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Herbalife International, Inc. lo
solicitd con fecha 29 de diciembre de 2005.-



1.2  Que don Pablo Francisco Lama Felmer no fundamentd su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa ni contra argumentd los planteamientos de Herbalife

International, Inc.

1.3 Que Herbaife International, Inc. fundamentd su mejor derecho en que es una
empresa multinacional lider en productos nutritivos, y entre sus marcas, la de mayor
prestigio, es "HERBALIFE", de la cual es titular en nuestro pais y en numerosos paises
del mundo, constituyendo ademés el elemento mas importante de su razon socia. Cita
como fundamento €l derecho de propiedad sobre la marca, € cual se encuentra
debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2° delaLey 19.039 sobre
Propiedad Industrial, en relacion al articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la
Republica. Ademas cita en el mismo sentido €l articulo 6 bis, 8, y 10 bis del Convenio de
Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial, citael ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en su
articulo 16 y € articulo 41, y cita lo establecido en los nimeros 20 y siguientes del
Reglamento de Nic Chile. Fundamenta que ha hecho de "HERBALIFE", una marca de
prestigio a nivel mundial, y que cualquier consumidor gque pretenda buscar informacion a
cerca de los productos de sus mandantes, de manera logica ingresara a la direccion web
www.herbalife.cl, www.herbalifechile.cl o bien www.herbalife-chile.cl. Recalca que se
trata de una marca "famosas y notorias’, y que s se le asigna el nombre de dominio al
primer solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio a sus derechos adquiridos
como titular de las marcas comerciales mencionadas, y en segundo lugar, inductivo a
error y confusiéon entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género, de
los productos y establecimientos que a través del eventual stio web

www.herbalifechile.cl. fueran promocionados.

1.5 Que debe considerarse en primer término que la razén socia del segundo
solicitante, Herbalife International, Inc., es muy similar al nombre de dominio solicitado,



“herbalifechile.cl”, atendido que el elemento principal de la razdn social es la palabra
“Herbalife”, pues la expresion “International, Inc.” corresponden a su identificacion como
empresa extranjera.  Del mismo modo el elemento central del nombre de dominio en
disputa, “herbalifechile.cl”, es la expresion “herbalife”, ya que la palabra “chile”, que
incluye e nombre de dominio, no le otorga a éste un elemento de distintividad, ello
sobretodo por tratarse de un registro de dominio®.cl”.

1.6 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 30 a 35, que
Herbalife International, Inc. es titular de varios registros marcarios de la denominacion
“Herbalife” otorgados por el Departamento de Propiedad Industrial desde el afio 1999.
Que debe considerarse que las marcas registradas “Herbalife” son engafiosamente
similares al nombre de dominio en disputa “herbalifechile.cl”, sobretodo s se considera
gue la expresion “Chile”, que incluye e nombre de dominio, no le otorga a éste un
elemento de distintividad respecto de las marcas “ Herbalife”, y sobretodo, como ya se
dijo, por tratarse de un registro de dominio “.cl”.

1.7 Ademés de lo anterior debe considerarse que, segin se encuentra acreditado a
fojas 25 a 29, se trata de una marca notoriay famosa.

1.8 Unido atodo lo anterior, debe considerarse que Herbalife Internationa Inc., es
titular del nombre de dominio “herbalife.com”, de manera que s se le asigna el nombre
de dominio “herbalifechile.cl” al primer solicitante, efectivamente podria producirse una
confusién entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y

servicios ofrecidos.

1.9  En consecuencia, atendidos los argumentos y documentacion acompafiada por la
parte, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “herbalifechile.cl” identifica
alos productos y servicios que ofrece Herbalife International, Inc.



[l SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar e nombre de dominio
en disputa “ herbalifechile.cl” a Herbalife International, Inc.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza dofia Maria José Allende Gutiérrez, Secretaraia del Tribunal.



