En Santiago de Chile a 4 de octubre de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO14480 de fecha 28 de junio de 2011 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “ssb.cl”, designacion que acepté con fecha 30 de junio de 2011, y que

fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Inversiones Quillay S.A., Rut 96.920.120-8, representado por
el Estudio Beuchat, Barros & Pfenniger y en autos por el abogado don Rodrigo Puchi
Zurita, con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de Providencia, correo
electronico dominios@bbp.cl; 2) Salcobrand S.A., Rut.76.031.071-9, representada por
Estudio Federico Villaseca y en autos por el abogado don Bernardo Serrano Spoerer, con
domicilio en esta ciudad, Av. Alonso de Cérdova 5151 piso 8°, de la comuna de Las

Condes, correo electronico villaseca@villaseca.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “ssb.cl”, suscitado

entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 9 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas
de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia arbitral

con la asistencia de ambas partes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de Inversiones Quillay S.A.

Consta a fojas 57 y siguientes de autos, que don Rodrigo Puchi Zurita en representacion
de Inversiones Quillay S.A. present6 escrito de planteamientos para argumentar su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Sefiala que SSB es el acronico de Soup,
Salad & Bowls, cadena de comida rapida desarrollada en nuestro pais por su mandante.
Es comida sofisticada, rapida y saludable alternativa natural a la comida répida chatarra,
para estos efectos cred la sociedad Soup, Salad & Bowls S.A. también SSB S.A. con
fecha 29 de abril de 2003, en la cual su mandante tiene un 99% de participacion. En el
afio 2004 se instald el primer local de la cadena en Isidora Goyenechea, Santiago, y en
menos de un afio se inauguraron dos nuevos locales. Agrega que con fecha 12 de
noviembre de 2012 solicité a Nic Chile el nombre de dominio ssb.cl, estando la pagina
Web vigente y operativa, se renovd en el afio 2004 y estuvo en el patrimonio de su
mandante hasta el 12 de noviembre de 2006. Sin embargo por una lamentable
descoordinacién no se solicitd su segunda renovacion y se presentd una nueva solicitud el
15 de enero de 2007, la que después que se desistiera el primer solicitante, pasod a su
mandante hasta el 15 de enero de 2009, se solicit6 su renovacion y fue titular hasta el 15
de enero de 2011. Nuevamente por una descoordinacion no se solicitd su renovacion, y
se presentd una solicitud el 18 de marzo de 2011 a la que se opuso Salcobrand S.A. El
mejor derecho de su representada se basa en su legitimo interés comercial y en la
titularidad préacticamente initerrumpida del nombre de dominio desde el afio 2002.

También se acompafia documentacion que evidencia la notoriedad que ha alcanzado la



cadena de comida natural Cita el dictamen n°1127 de 28 de febrero de 2000 de la
Comision Preventiva Central, el art. 14 del Reglamento de Nic Chile. En relacion a las
normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de proteccion al consumidor, sefiala que
su mandante desea licitamente volver a contar con una herramienta en Internet que le
permita publicitar los productos y servicios que ha ofrecido desde el afio 2004, cita el art.
4° y 13 del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria, el art. 1 n°4 y art. 28 y siguientes de la
Ley de Proteccion al Consumidor. En relacion a los principios de competencia leal y de
¢tica mercantil, cita el art. 10 del Convenio de Paris. Se refiere a los derechos
validamente adquiridos por el uso anterior del nombre de dominio. Cita el principio
“First Come First Served. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de
dominio acompaiia los siguientes documentos: Publicacion de fecha 19 de junio de 2004
en Revista Vivienda y Decoracion de El Mercurio; Publicacion de 13 de septiembre y 10
de junio de 2004 en Revista Mundo Urbanika Cultura y Entretencion; Publicacion de 30
de junio de 2004 en Revista Caras; Publicacion de fecha 27 de junio de 2007 en Diario
Estrategia; Historio del dominio ssb.cl extraida de la pagina de Nic Chile; Impresion de
busquedas en Google para la expresion Soup Salad & Bowls; Copia simple de escritura
publica de constitucion de la sociedad Inversiones Quillay S.A. de fecha 17 de mayo de
2000; Copia simple de escritura publica de constitucion de la sociedad Soup, Salad &
Bowls S.A. también SSB S.A. de fecha 29 de abril de 2003; Fotografias de las cajas
delivery de SSB; Fotografias de los locales comerciales de la cadena SSB; Folleto
Consejos y datos nutricionales; Brochure publicitario donde se hace referencia al sitio
Web ssb.cl; Brochure “Nuevo Delivery Lunch Box; Brochure Empieza tu dia en forma
saludable y energética; Brochure “Estas apurado y no quieres hacer fila; Triptico “Al fin
en Chile Soup, Salad & Bowls”; Servilletas de los locales comerciales donde se hace

referencia al sitio ssb.cl.



[.5.2 Planteamientos de Salcobrand S.A.

Consta a fojas 73 y siguientes, que don Bernardo Serrano Spoerer en representacion de
Salcobrand S.A. present6 escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de
dominio de autos. Sefiala que en los afios 80 la ex Farmacia Salco y la ex Farmacia
Brand experimentaron un crecimiento sostenido que las llevd a conformar dos
prestigiosas cadenas, finalmente en enero del afio 2000 se fusionaron patrimonialmente
formando una gran marca Salco Brand, dando paso a la creacion del holding S&B
Farmacéutica, cuya razon social es Salcobrand S.A. Agrega que su mandante tiene
registrada la marca comercial SB en varios registros y concluye que este derecho se
encuentra amparado por la Carta Fundamental en su articulo 19 n°25 y por el Codigo
Civil en su art. 584. Senala que cualquier identidad grafica y fonética con el signo de su
mandante en Internet llevaria a confusiones innecesarias a los consumidores. Ademas,
fundamenta que su mandante tiene inscrito el nombre de dominio sb.cl. Agrega que la
unica diferencia en la letra “S” podria provocar una dilucion en la marca principal de su
mandante. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, acompafa los siguientes documentos: Certificados de registros marcarios;

Certificado de dominio sb.cl; y Diferente publicidad.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de Inversiones Quillay S.A.

Consta a fojas 77 de autos, que don Rodrigo Puchi Zurita en representacion de
Inversiones Quillay S.A. evacud respuesta a los argumentos expuestos por Salcobrand
S.A. Sefiala que no cuestiona que la parte contraria es una prestigiosa cadena de
farmacias, Salco Brand, como tampoco desconoce los diversos registros de la marca SB,
sin embargo, agrega que el nombre de dominio tiene una forma distinta que es la

expresion ssb.cl. En lo demaés reitera los argumentos sefialados en la demanda.



1.6.2 Respuesta de Salcobrand S.A.

Salcobrand S.A. no evacud respuesta a los argumentos de Inversiones Quillay S.A.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 78 de autos, con fecha 13 de septiembre de 2011 no existiendo diligencias
pendientes, se citd a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las

partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Inversiones Quillay S.A., con fecha
18 de marzo de 2011 solicitd el nombre de dominio “ssb.cl”. También, se encuentra

acreditado en autos, fojas 1, que Salcobrand S.A. lo solicit6é con fecha 5 de abril de 2011.-

II.2  Que Inversiones Quillay S.A. fundamenté su mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa en que SSB es el acronico de Soup, Salad & Bowls, cadena de comida
rapida y saludable. Para tal efecto cred la sociedad Soup, Salad & Bowls S.A. también
SSB S.A. con fecha 29 de abril de 2003, en la cual Inversiones Quillay S.A. tiene un 99%
de participacion. En el afio 2004 se instalo el primer local de la cadena en Santiago y en
menos de un afio se inauguraron dos nuevos locales. Que en el afio 2002 solicitd a Nic
Chile el nombre de dominio ssb.cl, estando la pagina Web vigente y operativa, se renovo
fue titular hasta el 15 de enero de 2011, donde nuevamente no se solicitd su renovacion, y
se presentd una nueva solicitud el 18 de marzo de 2011 a la que se opuso Salcobrand
S.A. El mejor derecho se basa en su legitimo interés comercial y en la titularidad
practicamente ininterrumpida del nombre de dominio desde el afio 2002. Argumenta la
notoriedad que ha alcanzado la cadena de comida natural y que desea volver a contar con

una herramienta en Internet que le permita publicitar los productos y servicios que ha



ofrecido desde el afio 2004, cita los principios de competencia leal y de ética mercantil y

el principio “First Come First Served.

II.3  Que Salcobrand S.A. S.A. fundamenté su mejor derecho en que la ex Farmacia
Salco y la ex Farmacia Brand en enero del afio 2000 se fusionaron patrimonialmente
formando una gran marca Salco Brand, dando paso a la creacion del holding S&B
Farmacéutica, cuya razon social es Salcobrand S.A. Agrega que tiene registrada la marca
comercial SB y concluye que este derecho se encuentra amparado por la Carta
Fundamental en su articulo 19 n°25 y por el Codigo Civil en su art. 584. Sefiala que
cualquier identidad grafica y fonética con el signo en Internet llevaria a confusiones
innecesarias a los consumidores. Ademas, tiene inscrito el nombre de dominio sb.cl.

Agrega que la unica diferencia en la letra “S” podria provocar una diluciéon marcaria.

I.4  Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 63 a 70,
documentacion que no fue objetada por el primer solicitante, que Salcobrand S.A. es
titular de la marca registrada “SB”. Que la expresiéon no es idéntica al nombre de
dominio en disputa, “ssb.cl”, y tampoco es engafiosamente similar, atendido que, si bien
la Unica diferencia con el nombre de dominio es que éste ultimo tiene un letra “s” mas, a
criterio de éste sentenciador, tal elemento le otorga una distincion al nombre de dominio
en relacion a la marca registrada. En efecto, la marca “SB”, identifica a la farmacia
“SalcoBrand”, pues corresponde a las letras iniciales de cada una de las farmacias que le
dieron origen “Salco” y “Brand”. En cambio el anacrénico “SSB” identifica los
productos y servicios de la cadena de comida rapida y saludable “Soup, Salad & Bowls” o
“SSB”. En consecuencia, la incorporacion de una letra “S” al nombre de dominio lo hace

diferenciarse de la marca, y de esta manera debe concluirse que el nombre de dominio

solicitado, ssb.cl, no es enganosamente similar a la marca comercial “SB”.



I1.5 Ratifica la conclusion anterior, que la razon social de la cadena de comidas, de que es
propietaria la sociedad Inversiones Quillay S.A., segun se encuentra acreditado a fojas 37
y siguientes, es Soup, Salad & Bowls o también SSB, en consecuencia el nombre de
fantasia coincide plenamente con el nombre de dominio. Lo anterior no sucede con el
segundo solicitante cuya razon social, Salcobrand y marca registrada, SB, no coinciden y

tampoco resultan enganosamente similares al nombre de dominio.

I1.6  Se encuentra acreditado en autos, fojas 62, documentacion que tampoco fue
objetada, que Salcobrand S.A. es titular del nombre de dominio sb.cl, nombre de dominio
que la identifica, y que no es engafiosamente similar al dominio en disputa, “ssb.cl”, por
las razones ya dadas. Por otra parte, se encuentra acreditado en autos, fojas 45, que
Inversiones Quillay S.A. fue titular en forma casi ininterrumpida del nombre de dominio
ssb.cl desde el afio 2002 hasta el 15 de enero de 2011. En consecuencia, casi por 9 afios
Inversiones Quillay S.A. fue titular del nombre de dominio ssb.cl, mediante el cual
promociond sus productos y servicios de comida Soup, Salad & Bowls, segin consta de

los documentos publicitarios acompafiados a fojas 28 y siguientes.

I1.7 Debe considerarse ademds, que Soup, Salad & Bowls es una conocida cadena de
comida rapida y saludable, segun se encuentra acreditado de la documentacion
acompafiada a fojas 28 a 31, no objetada, donde aparece reiteradamente su pagina Web

ssb.cl.

II.8  En consecuencia, el nombre de dominio ssb.cl no es engafiosamente similar a la
marca SB del primer solicitante, de manera, que no es posible pensar que se creard
confusion entre los usuarios de Internet, si el dominio se asigna a Inversiones Quillay
S.A. atendido que identifica claramente los productos y servicios que ofrece por medio de

la cadena de comida rapida Soup, Salad & Bowls o SSB.



III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “ssb.cl” a Inversiones Quillay S.A.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y 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 la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.



