Foja 92
Santiago, tres de noviembre del afio dos mil nueve
Vistos:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 12 y 13 de autos, articulo 170 del Cdédigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de
asignacion del nombre de dominio “alacena.cl”.
Parte Expositiva:
Por Oficio de fecha 28 de mayo de 2009, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la asignacion del nombre de
dominio “alacena.cl”, surgido entre dofia Gabriela Salazar Pinto, representada
por don Mauricio Duque Gonzalez, Abogado, ambos domiciliados en Avenida
Presidente Kennedy N° 5735 Of. 505, comuna de Las Condes, y Alicorp S.A.,
sociedad andnima constituida en Pera, domiciliada en Avenida Argentina 4793,
Callao, Republica del Pera, representada por don Antonio Varas Braun,
Abogado, con domicilio en Avenida El Golf N° 40, Pisol3, comuna de Las
Condes.
Que por resolucion de fecha 2 de junio de 2009, el suscrito acepto el cargo y
juré desempefiarlo en el menor tiempo posible y cité a las partes a comparendo
para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, el que se efectué en la Oficina
del Juez Arbitro el dia 10 de junio de 2009, segun consta a fojas 12 y 13 de
autos, al que asistieron ambas partes y se establecieron de comun acuerdo las
bases del procedimiento arbitral.
De las partes en litigio: Son partes litigantes en la presente causa dofa
Gabriela Salazar Pinto, primer solicitante del nombre de dominio en disputa, y
Alicorp S.A.A., segundo solicitante.
Que la parte demandante Alicorp S.A.A. con fecha 2 de julio de 2009, present6
demanda competitiva, alegando un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa, e invoco los siguientes fundamentos.

1.- Fundamentos de hecho:



A) Sefala que Alicorp S.A.A., es una sociedad que forma parte del grupo
empresarial peruano “Romero”, y que su giro principal es la produccion de
productos alimenticios, siendo un actor relevante en Peru y en Latinoameérica.
B) Sefala que la expresion “ALACENA”, corresponde a la denominacion de
una marca comercial de su propiedad, para distinguir productos alimenticios,
tales como mayonesa, salsas de aji, salsa de rocoto, ketchup y salsa golf entre
otros, e indica que la marca comercial sefialada goza de fama en su rubro tanto
en Perl como en el extranjero y cita al efecto un estudio de mercado
denominado “El Comportamiento del Consumidor de Mayonesa Alacena”,
efectuado por un grupo de alumnas de la Pontificia Universidad Catolica del
Peru.

C) Afirma que la demandante es la creadora, duefia y usuaria de la marca
comercial “ALACENA”", la que califica de prestigiosa y notoria en el mercado
peruano, siendo también conocida en el mercado chileno y en otros paises de
Latinoamérica y cita los registros niumeros 577.062, en la clase 30, 642.919, en
la clase 29, entre otros, y cita también variados registros en Argentina, Brasil,
Colombia y Venezuela, todo de una data anterior a la solicitud del nombre de
dominio de la sefiora Salazar, por lo que de otdrgasele a ésta ultima, se
confundird a los consumidores quienes se veran atraidos por la fama y
notoriedad de la marca “ALACENA”, lo que producira un perjuicio a los
negocios de la parte demandante.

2.- Fundamentos de derecho:

A) Sefala la parte demandante que un nombre de dominio es una identificacion
electronica de un sitio Web en Internet y que atreves de €l se puede ubicar o
identificar un contenido especifico dentro de la red y que tiene que ser unico en
Internet, el que debe apuntar a un solo servidor.

Afirma que es una practica habitual que una empresa 0 una marca conocida
tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurre
en el caso de autos, en que Alicorp S.A.A., es titular de la marca comercial
“ALACENA” y segundo solicitante del nombre de dominio “alacena.cl”.

Cita el actor el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, y sefiala que la
solicitud de la sefiora Gabriela Salazar, reune las tres condiciones que sefiala

la norma citada para que se desestime su solicitud, esto es, (1) Que el nombre



de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o
servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido; (2) Que el asignatario del nombre de dominio no
tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio; y (3)
Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Afirma que el proceder de la demandada no se ajusta al principio de buena fe o
rectitud.

B) Seguidamente la parte demandante cita un extenso numero de sentencias
dictadas en el ambito de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial
(OMPI), en las que se establece la doctrina respecto que el registro de un
nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su
titular (casos N° D2000-0003, Testra Corporation vs. Nuclear Marshmallows,
D2000-0021 Ingersoll- Rand vs. Frank Gully, entre otros).

Cita asimismo, las sentencias nacionales “a3dparis.cl”, dictada por el arbitro
Felipe Bahamondez Prieto, “citifondosmutuos.cl” y “jumbomas.cl”, dictadas por
el arbitro Christian Ernst, entre otras, casos en los cuales se establecio que el
registro de una marca famosa o notoria por un tercero distinto a su duefio como
un nombre de dominio constituye mala fe, motivo por el cual se ordend
transferir el nombre de dominio a favor de quienes acreditaron tener un mejor
derecho sobre ellos.

Concluye sefialando la parte demandante que la pretension del primer
solicitante debe ser desestimada por carecer de titulo legitimo, por su mala fe
en la solicitud del nombre de dominio “alacena.cl”, por lo que debe ser
asignado a Alicorp S.A.A.

En el escrito de demanda se acompafd copia de los registros de la marca
comercial “ALACENA”", copia de la pagina Web “inkamarket.com”, donde se
comercializan productos marca “ALACENA”, copia del sitio Web
“parumarketplaces.com” y “alicorp.com.pe” y dos discos compactos (“CD”) que
contienen dos comerciales de la mayonesa marca “ALACENA”.

A fojas 68, con fecha 2 de julio de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta
demanda arbitral por el nombre de dominio “alacena.cl” y confirié traslado a la
demandada dofia Gabriela Alejandra Salazar Pinto, primer solicitante por el

término de 15 dias habiles para su contestacion y se agregaron al proceso los



documentos probatorios acompafiados, con citacion, notificando dicha
resolucion a las partes por correo electrénico con igual fecha.

A fojas 69, con fecha 21 de julio de 2009 la parte demandada present6 escrito
de contestacion de demanda y acompafid documentos como medios de
prueba, en el que sefiala lo que se pasa a indicar:

1.- Sefiala la parte demandada que es su calidad de primer solicitante goza de
la presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcion y tiene el derecho
prioritario conforme al principio de preferencia temporal “First come, first
served”.

2.- Indica que el dominio “alacena.cl” fue registrado en su oportunidad por dofia
Maria Stella Barbaglia Gomez, quien lo detent6 hasta el 29 de diciembre de
2003, y no pago su renovacion; que posteriormente fue solicitado por Sociedad
de Informatica Tecnologia y Procesos Limitada y por el sefior Guillermo
Venegas Gomez, sin asignacion por no pago de la tarifa establecida por Nic
Chile. Que posteriormente fue registrado por dofia margarita Dagorret de la
barrera, quien al caducar el dia 27 de septiembre de 2008, no pagd su
renovacion, por lo que desde esa fecha hasta el dia 5 de febrero de 2009,
estuvo libre para ser solicitado por cualquier interesado.

Que es posible constatar la existencia de “alacenagourmet.cl” asignado a dofia
Patricia Fernandez Salinas el 19 de octubre de 2006 y con vigencia al 18 de
octubre de 2010.

Que la demandante de autos Alicorp S.A.A., nunca se opuso a los anteriores
requerimientos de terceros para el dominio “ALACENA.CL”, ni solicitd la
revocacion de los asignados.

3.- Sefiala también la demandada que la marca comercial “ALACENA”,
aparece registrada ante el INAPI, a nombre de Alicorp S.A., lo que constituye
una irregularidad segun lo dispuesto por los articulos 18 bis D de la Ley N°
19.039 de propiedad Industrial y 64 del Reglamento de la Ley, ya que la
demandante de autos es Alicorp S.A.A.

4.- Indica que el nombre de dominio pedido en autos, es estrictamente
atingente a distribucion de productos, mediante entrega a domicilio de frutas y
verduras, segun consta de la visualizacion del sitio Web asociado al dominio en

cuestion, los que corresponden a servicos de la clase 39; y que con fecha 16



de marzo de 2009, solicito ante el INAPI el registro de la marca comercial
“ALACENA.CL", mixta, que se tramita con el nimero 857.787, para servicios de
distribucion de productos, trasporte de carga, empaquetado de productos,
frigorifico, almacenamiento y embalaje de productos.

5.- Argumenta también la parte demandada que la solicitud de autos no
contraviene el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile y que soélo pretende
desarrollar un proyecto empresarial, que no se refiere al producto mayonesa
que cita la parte demandante.

La demandada acompafo a su escrito de demanda los siguientes documentos:
a) copia de dominio “alacenagourmet.cl”; b) copias registros nombre de dominio
“alacena.cl”; c) copia sitio Web “alacena.cl”; y, copia solicitud de marca
comercial “alacena.cl”, obtenida de sitio Web INAPI.

El escrito de contestacion de demanda y acomparfa documentos, fue proveido
con fecha 23 de julio de 2009 y notificado a las partes con igual fecha mediante
correo electronico.

Que con fecha 14 de septiembre de 2009, se dictd resolucion citando a las
partes a oir sentencia definitiva, la que fue notificada a las partes con igual
fecha mediante correo electronico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
Primero: Que la materia que debe resolverse en el caso sub judice, consiste
en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “alacena.cl”, esto es, si a dofia Gabriela Alejandra Salazar Pinto,
primer solicitante del dominio, a Alicorp S.A.A., segundo solicitante y
demandante de autos.

Segundo: Que la parte demandante Alicorp S.A.A., sostiene que es titular de
un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dOominio “alacena.cl”,
pretension que funda en que es titular de la marca comercial “ALACENA”, que
tiene registrada en su pais de origen Peru y también en Chile, para distinguir
productos de las clases 29 y 30, entre otros. Afirma que su marca comercial es
famosa y notoria para distinguir mayonesa en Per( y en varios paises de
Latinoamérica, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante se

provocara confusion en los consumidores y que la jurisprudencia arbitral,



extranjera y nacional han acogido demandas de asignacion de nombres de
dominio, cuando se trata de marcas famosas que son idénticas a los nombres
de dominio solicitados por terceros, otorgandolas a la parte demandante titular
de la marca comercial respectiva.

Tercero: Que el primer solicitante y demandado dofia Gabriela Alejandra
Salazar Pinto, indica que el registro ha sido pedido ante NIC Chile de buena fe
y que pretende usarlo en Internet para un emprendimiento empresarial, que
consiste en la venta de productos fruticolas y verduras frescas a domicilio.
Agrega que le asiste a su favor el principio “first come first served”, que con
anterioridad el nombre de dominio “alacena.cl” fue de un tercero y que se
encontraba libre desde el 27 de septiembre de 2008, hasta el dia que presenta
su solicitud en Nic Chile, con fecha 5 de febrero de 2009. Que existe registrado
a nombre de un tercero el nombre de dominio “alacenagourmet.cl”, y que la
demandante no se opuso a dichas solicitudes, ni pidid6 su revocacion
posteriormente. Y finalmente, sefiala que con fecha 16 de marzo de 2009,
solicitdé ante el INAPI, el registro de la marca comercial “alacena.cl” para
distinguir servicios de la clase 39, la que se tramita con el niumero 857.787 y
acompafo copia de la misma e indicé que tiene operativo un sitio Web en

Internet “alacena.cl” y acompafo copias del mismo.

Cuarto: Que para efectos de resolver la litis este sentenciador no considerara
la solicitud de marca comercial “alacena.cl” invocada por la parte demandada,
toda vez que su data es posterior a la solicitud del dominio de autos de fecha 5
de febrero de 2009, en efecto la marca “alacena.cl” fue presentada a
tramitacion ante el INAPI, con fecha 16 de marzo de 2009, por lo que dicho
instrumento no sera valorado a los efectos que pretende la parte demandada,
ya que de razonarse de otro modo se admitiria que pueden crearse medios de
prueba por la parte interesada ex post a la solicitud de autos y a los hechos que
motivan el litigio. Y lo mismo respecto a las copias del sitio Web “alacena.cl”,
acompafnadas por la demandada, toda vez que estos documentos han sido
generados en el contexto del articulo 10 del Reglamento de Nic Chile que
sefala: “Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la

publicara dentro del plazo mas breve que sea técnicamente factible, y en todo



caso dentro de los siguientes tres dias habiles, en una lista de solicitudes en
tramite. Dicha solicitud se mantendra en esta lista por un plazo de publicidad, el
que sera de 30 (treinta) dias corridos a contar de la publicacion, a objeto de
que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados,

puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.

“No obstante lo anterior, durante este periodo NIC Chile se reserva el derecho
de habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio
solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de
funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud
presentada. En caso de que haya mas de una solicitud de inscripcion en
tramite para ese nombre de dominio, dicha habilitacion sélo podra autorizarse
respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar”, por lo que
no puede concluirse que las pruebas técnicas que se autoricen por Nic Chile a
la primer solicitante de autos para “subir” un sitio Web a Internet, constituyan un

mejor derecho a su favor para la resolucion del conflicto de autos.

Quinto: Que respecto a la argumentaciéon de la parte demandante, consistente
en que es titular de la marca comercial “ALACENA”, para distinguir productos
de las clases 29 y 30, en Chile y en el extranjero, la que califica de famosa para
distinguir productos como mayonesa Yy otros alifios, cabe considerar que dicha
marca comercial, puede gozar de fama y notoriedad en su pais de origen Peru
y en otros paises de Latinoamérica, pero no se encuentra acreditado que goce
de igual reputacion en Chile, por lo que atendido el principio de territorialidad de
las marcas comerciales, no parece atendible extender su proteccién en el caso
de autos a un nombre de dominio CL, y considerando ademas, que existe un
nombre de dominio “alacenagourmet.cl’, registrado ante Nic Chile por un
tercero dofia Patricia Ximena Fernandez Salinas, segin consta a fojas 78 de

autos.

Sexto: Que establecida la situacion procesal de las partes en litigio, no cabe
sino que resolver la litis mediante el principio ordenador “first come first served”,
en virtud del cual corresponde amparar a aquella parte que ha solicitado

primero el nombre de dominio “alacena.cl”, quien ha declarado en el proceso



que lo aplicard a un emprendimiento empresarial consistente en la venta de
fruta y verdura fresca a domicilio dentro del mercado nacional, a quien ademas
la ampara la presuncion del principio de buena fe que en el caso de autos
juega a su favor, toda vez que no existe prueba en contrario en esta materia,
todo ello conforme a lo establecido en las normas de la posesion de bienes en

el articulo 707 del Cdédigo Civil.
Parte Resolutiva:

Que en mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los
principios de “first come, first served” y de buena fe, se rechaza la demanda
competitiva interpuesta por Alicorp S.A.A. a fojas 51 y siguientes, sin condena
en costas por estimarse que ha litigado con fundamento plausible y se acoge
la solicitud de asignacion del nombre de dominio “alacena.cl” a la primer

solicitante dofia Gabriela Alejandra Salazar Pinto, Rut 16.657.976-7.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo

electronico y a la Secretaria de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofla Alejandra Loyola Ojeda y dofia Cecilia
Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes

firman conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo



