JANETT Fl}ENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 12 de Abril 2007

Juicio arbitral albychile.cl

VISTOS:

Que mediante OF07061 de Nic Chile se designd a la suscrita como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido nombre de dominio albychile.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo fielmente, se cité a
las partes, mediante resolucion de fecha 3 de Enero 2007 a una audiencia de conciliacidon
y/o fijacién de procedimiento, a celebrarse el dia miércoles 24 de Enero, a las 16:30 hrs.
en el despacho de esta Juez Arbitro, notificandose dicha resolucion por carta certificada
de 3 de Enero 2007 a las partes, lo que consta en autos

Que con fecha 24 de Enero, a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia con la
asistencia de dofia ALEJANDRA GAJARDO PALOU, en representacion del primer
solicitante JOSE ANTONIO GATICA DIAZ; en rebeldia del segundo solicitante ALVI
SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. y arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento sobre
Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion por inasistencia de una de
las partes, se fijo el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta,
dandose por notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se sefialé un plazo de 10 dias para que ambas partes
presentaran sus argumentos y pruebas en relacién a la solicitud de nombre de dominio

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus argumentos y
pruebas, lo que consta en autos.

Y VISTOS ADEMAS:

1° Que con fecha 7 de Marzo 2007, don JOSE ANTONIO GATICA DIAZ, en representacion
de ALBY CHILE, como primer solicitante, efectudé su presentacion que contenia los
argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debia asignarsele.

29 Que en sintesis sus argumentos son los siguientes:

Que es ALBY CHILE quien tiene el mejor derecho respecto del nombre de dominio
albychile.cl, puesto que ALBY es una empresa italiana de confeccion de vestuario
masculino y que él les representa en Chile, y que no obstante tener menos de un afio de
presencia en el mercado nacional, tienen registrado su nombre en la web como
www.albychile.cl y en sus direcciones electronicas, asi como en diversa folleteria vy
publicidad, con la consecuente inversion monetaria.

39 Que de la documentacion acompafiada, que rola a fs.12 y siguientes, no objetada por
la contraria, consta que en los impresos se promocionan diversos articulos masculinos de
vestir, principalmente corbatas, con la indicacion expresa de ALBY CHILE, ALBY Made in
Italy.

40 Que ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. también efectud su presentacion con
fecha 7 de Marzo, la que también contenia sus argumentos y pruebas, y que en sintesis
son:

a) ALVI S.A. es un supermercado mayorista de fama y prestigio en nuestro pais, el cual
provee de productos a gran parte de los almaceneros de Chile y que comercializa sus
productos a través de sus diversos establecimientos comerciales, y ademas ofrece una
serie de beneficios y noticias a través de internet.

b) ALVI S.A. posee registrada su marca en numerosas categorias de productos, servicios
y establecimientos de comercio e industrial y es ademas titular de los siguientes nombres
de dominio: alvi.cl, alby.cl, alviltda.cl; como se puede apreciar, ALVI S.A. es titular del
nombre de dominio alby.cl, es decir, del vocablo que forma parte integrante del nombre
de dominio en disputa “albychile.cl”.

c) Que invoco sus fundamentos de Derecho, sefalando lo establecido en los arts. 10, vy
14 del Reglamento, asi como lo del art. 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad
Industrial, en relacién al articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica de la Republica, ya
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que ALVI S.A., de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha
adquirido legitimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas, haciendo presente el
hecho que el comUn denominador de todas sus marcas lo constituye el nombre “ALVI”,
que es aquel le otorga la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de
Propiedad Industrial, puesto que todos los demas elementos son genéricos, y por lo
tanto, no son de propiedad exclusiva y excluyente de ALVI S.A. De otra parte, sefala que
el nombre de dominio solicitado es fonéticamente idéntico a la marca “ALVI”, que ademas
constituye el elemento mas importante de su razén social, nombre por el cual es
ampliamente reconocida en el mercado. Lo anterior, sin perjuicio de la titularidad de los
nombres de dominio “alby.cl” y “alvi.cl”. Sefiala asimismo, que el objetivo de la
inscripcion del nombre de dominio alby.cl, con el fin de evitar el desvio de sus clientes,
quienes por una falta ortografica, como lo es el intercambio de la consonante “V” por la
“B”, los pueda acarrear a un sitio de diversa o idéntica naturaleza. Siendo de esta
manera, perfectamente un consumidor podria equivocadamente escribir el nombre
“ALBY”, y ser enviado al sitio web www.albychile.cl.

d) Acompafid los siguientes documentos:

1.- Un listado de marcas de su propiedad, conformados por el vocablo “ALVI”.

2.- Un listado de nombres de dominio de propiedad de Alvi S.A.

3.- Impresos obtenidos del buscador Google! con los resultados de blsqueda del vocablo
“ALVI”

4.- Articulos que recomiendan la inscripcion de nombres de dominio aun con los errores
ortograficos mas comunes que les pudieran afectar

50 De las presentaciones de cada parte, con fecha 8 de enero se dio traslado para
contestar las pretensiones y/o aseveraciones de sus respectivas contrapartes, lo que fue
evacuado por el primer solicitante con fecha 13 de Marzo por medio de escrito de
observaciones, el que no aportdé mayores antecedentes, salvo la distincion grafica de los
vocablos Alvi y Alby, y la diferencias de giro entre ambos solicitantes.

69 Que en consideracion a las reglas de procedimiento acordado, en cuya virtud las
partes deben acompafar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios
gue respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrid, se omitid recibir la causa a
prueba, y se cito para oir sentencia con fecha 2 de Abril de 2007.

CONSIDERANDO:

10 Que de los antecedentes expuestos y allegados a este Tribunal, es menester para este
Arbitro determinar a quien le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio
albychile.cl, basado en argumentos de hecho y de derecho, asi como consideraciones de
equidad vy justicia.

209 Que de acuerdo con lo expuesto, resulta de los argumentos expuestos y esgrimidos
por las partes que:

a) el primer solicitante pidié al Nic Chile con fecha 24 de Sept. de 2006 la inscripcién del
nombre de dominio albychile.cl, previniendo de esta forma a cualquiera otra solicitud
sobre dicha denominacion, y en consecuencia, se encuentra amparado por el principio
first come, first served, aplicable a estas materias. Que si bien en materia de registro de
nombres de dominio se aplica por regla general el principio “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que
existe entre los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde
generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos
o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que no se
verifican en estos autos.

39 Que la Reglamentacion de Nic Chile en su articulo 14 sefiala que sera responsabilidad
exclusiva de cada solicitante el que su inscripcidon cumpla con las normas legales vigente
en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros

40 Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las partes posee
un mejor derecho sobre el dominio solicitado albychile.cl y si eventualmente una de las
solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el
otro solicitante
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50 Que el primer solicitante, don José Antonio Gatica Diaz, es el representante de ALBY
CHILE, y que ALBY es una empresa italiana que comercializa preferentemente vestuario
masculino, y que solicitd y registrd el nombre de domino de dominio “albychile.cl”, y que
habia invertido en publicidad promocionando sus productos. Este primer solicitante no es
titular de ninguna marca que se relacione con las palabras alby o albychile, y la
denominacién albychile dice relacion con la razéon social o nombre de fantasia de una
empresa italiana; de alli que se entienda que tenga un legitimo interés en comercializar
dichos productos en el pais bajo la denominacién albychile.cl

De otra parte y al aplicar el “criterio de la solicitud abusiva” podemos sostener que, ya
gue la buena fe no es sélo un principio aplicable a la resolucién de conflictos de nombres
de dominio, en los términos del “Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio en
CL”, sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema juridico, por lo
gue no puede dejar de considerarse para la resolucion de conflictos de esta naturaleza.
En efecto, el articulo 22 del “Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio en CL,
sefiala:

“Art. 22.- Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea
abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nhombre 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.

A la luz de los antecedentes ya expuestos, parece evidente que la inscripcion del primer
solicitante fue abusiva, en los términos de los articulos sefialados, toda vez que ha
solicitado un nombre de dominio que identifica a una marca muy similar, conocida y
usada profusamente hace afios por el segundo solicitante.

6° Que ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A., como segundo solicitante, es titular
de la marca ALVI para distinguir los productos que se indica en cada caso y que estan
las relacionadas con el conflicto de autos y que al tenerla registrada en muy diversas
clases, lo que acredit6é con la documentacién pertinente y no objetada por la contraria, vy
gue avala su presencia en el mercado con la citada expresion.

79 Que ya Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en sus recomendaciones
relativas a la proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas, ha sefalado parametros
indicativos para dilucidar a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida,
y lo que se debe tener en consideracion para tal efecto, tales como el grado de
conocimiento y reconocimiento de la marca en el sector pertinente, la duraciéon, magnitud
y alcance geografico de la utilizaciéon de la marca, etc. etc.

80 Que en opinidon de este Arbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan
respecto de la marca “ALVI”, de propiedad de ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.,
gue ésta ha acreditado la calidad de famosa de dichas marcas, que las tiene obviamente
registradas y en uso.

90 Que en opinién de este Arbitro existe una evidente similitud entre las marcas antes
enunciadas y el nombre de dominio en conflicto, ademas de la similitud fonética. Puede
perfectamente suceder que los interesados/consumidores, por error ortografico, como lo
es el intercambio de la consonante “V” por la “"B”, los pueda acarrear a un sitio de
diversa o idéntica naturaleza; puede suceder que un consumidor podria equivocadamente
escribir el nombre “ALBY"”, y ser enviado al sitio web www.albychile.cl.

10° Que en opinidn de este Arbitro también parece razonable que el segundo solicitante,
ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. pretenda proteger su actividad comercial,
gue ha venido desarrollando desde afos, y obtener una capitalizacién de tal actividad,
puesto que es un importante mayorista, de fama y prestigio en el pais, que comercializa
diversos productos, y especialmente a través de Internet. El “criterio de la identidad”,
sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas
estrecha relacién con el mismo, y en el caso de autos, parece ser que ocurre con el
segundo solicitante. Es opinidon pues de este Arbitro, que este solicitante no ejerce una
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posicion dominante, sino que pretende capitalizar los esfuerzos realizados por largos afnos
de posicionar una marca, lo que reafirma la aplicacién del criterio de identidad.

119 A mayor abundamiento, y a pesar que las marcas registradas y los nombres de
dominio no son juridicamente lo mismo, no es menos cierto que comparten
caracteristicas comunes y es que son identificadores en la red, y por lo tanto, hay una
muy estrecha vinculacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales; y aun
mas, cuando es el mismo solicitante quien posee los nombres de dominio alvi.cl, alby.cl
y_alviltda.cl. El hecho de contar con derechos de marcas vigentes en que esta incluida
fonéticamente la expresion “alvi”, y anteriores a la traba de la litis, constituye un germen
de derecho que este Arbitro no puede desconocer.

120 Que en base a las consideraciones anteriores, es posible concluir que las
argumentaciones esgrimidas por el segundo solicitante, en el sentido de asignar el
dominio al primero podria generar todo tipo de confusiones en el mercado, las que se
tendra por aceptadas, ya que en la practica el primero no acredité un mejor derecho.

139 Que en este caso particular, no cabe aplicar al principio “first come, first served”,
pues durante el proceso el primer solicitante no obstante haber esgrimido razones para
hacerlo primar, especialmente en el sentido que el mismo debe ser aquilatado, sopesado
o ponderado con los principios generales de responsabilidad civil, buena fe y propiedad,
no es menos cierto que el solicitar el hombre de dominio en primer lugar no constituye
necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el
mismo Reglamento de Nic Chile establece un plazo de 30 dias para que cualquier tercero
que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva. Que de lo
anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del nombre de dominio
albychile.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ningln otro solicitante

140 Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las facultades que le han sido
otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a la calidad de arbitrador, en cuanto
debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes, por las que se rige este juicio. Que justamente, sobre la base
de estos principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompafiada por la segunda
solicitante, para respaldar su pretension, creandose la conviccion mas absoluta de que es
a ésta Uultima a quien le corresponde el mejor derecho sobre el dominio albychile.cl.

15° Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los articulos 636 y siguientes del CPC y en
el Art. 89, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediacidn y Arbitraje del Reglamento para
al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio “albychile. cl” al segundo solicitante ALVI
SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. Rut 96.618.540-6

Notifiquese la presente resolucion a las partes por carta certificada y a Nic Chile por
correo electrénico, con firma digital.
Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janetg Fuentealba R.
Juez Arbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Publico Titular de Santiago, don Pedro Sada Azar
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