TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: festivaldelalmacenero.cl
Rol No. : 276-09
OFICIO NIC: 11373

En Santiago, a 22 de febrero de 2010.

Que don RODRIGO TREDINICK, siendo a su vez contacto administrativo, domiciliado en
Rodo 1889, Providencia, Santiago, solicitdé con fecha 19 de Junio de 2009, el nombre del
dominio “festivaldelalmacenero.cl” y a su vez, los sefiores ALVI SUPERMERCADOS
MAYORISTAS S.A., representados por Johansson & Langlois Limitada, cuyos contactos
administrativos son dofia Carolina Mora Allende y los sefiores Flavio Belait y Christopher
Doxrud, todos domiciliados en San Pio X, N° 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago,
solicitaron con fecha 07 de Julio de 2009, el mismo nombre de dominio
“festivaldelalmacenero.cl”;

Que mediante Oficio OF 11373 de NIC Chile, de fecha 08 de Septiembre de 2009, se
designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre
de dominio “festivaldelalmacenero.cl”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempenarlo fielmente, se cit6 a las
partes, segun resolucion de fecha 14 de Septiembre de 2009, que rola en autos, mediante
carta certificada a una audiencia de conciliacion o de fijaciéon de procedimiento, a
celebrarse el dia 28 de Septiembre de 2009, a las 12:00 horas, en el despacho de esta Juez
Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro,
Providencia, Santiago, notificandose dicha resolucioén por carta certificada a las partes y a
NIC Chile, segun rola en autos;

Que con fecha 28 de Septiembre de 2009, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia con
la asistencia de don Rodrigo Tredinick Rogers y de Carolina Mora Allende en
representacion de de ALVI Supermercados Mayoristas S.A.

Que al no haberse producido conciliacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8, Inciso
3°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacion y arbitraje, este Tribunal Arbitral fijo el
procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se
levant6 acta, dandose por notificadas personalmente ambas partes.

Que con fecha 06 de Octubre de 2009, comparece por escrito don Rodrigo Tredinick
Rogers, y solicita asignacion del nombre de dominio en cuestion, en base a los siguientes
argumentos: Que es una empresa de promociones y eventos con basta trayectoria en el
mercado, cuyo objetivo es ayudar a sus clientes a promocionar, vender y construir marca de
sus productos y servicios. Que las necesidades de dichos clientes son crear, fortalecer y
mantener relaciones a través de los Productos, servicios y actividades de fidelizacion con
sus consumidores. Que es a través de estos clientes, almaceneros, es que las marcas de
consumo masivo llegan a los segmentos mas populares, constituyéndose entonces en
atractivos destinatarios de sus actividades. Que es en ese contexto la empresa estaria
constantemente presentando actividades a los clientes creando instancias de interaccion
con sus consumidores y distribuidores. Que por lo anterior, la empresa desarrolld un
Festival del Almacenero para uno de sus clientes; actividad que se realizaria en el mediano
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plazo. Y que para la difusion de la misma, inscribieron un dominio de sitio web en NIC
Chile. Que con independencia de ese cliente, el evento y el nic inscrito estan siendo
analizados por otras marcas que buscan llegar a los almaceneros. Que los denominados
“Almaceneros" son un canal de venta establecida en el mercado hace muchos afos, siendo
abastecidos con productos por muchas empresas de manera directa o a través de empresas
mayoristas como es ALVI. Que el hecho de que una empresa surta de productos al mentado
comercio no la hace duefa del grupo de comerciantes, ni del concepto genérico
“Almaceneros”. Que en virtud del evento a realizar se solicitd el dominio para poder
difundirla mediante una pagina web. Que la empresa tiene multiples actividades dirigidas al
consumidor y comercio detallista realizadas para los clientes las cuales se pueden ver en
www.password.cl. Que su empresa se encuentra desarrollando otra actividad para un gran
nimero de Almaceneros, en una fecha cercana, lo que vendria a demostrar que esas son
actividades normales dentro de las estrategias implementadas por Password. Que el
dominio solicitado festivaldelalmacenero.cl “, no interviene, se deriva, apela o se relaciona
ni completa ni parcialmente y en ninguna parte a ALVI Supermercados Mayoristas, no
mencionando o pareciéndose ninguna de las tres palabras del nombre de la empresa
segunda solicitante”, Que su solicitud de dominio, no representaria ningin interés de
aprovechamiento, oportunismo o solicitud infundada del dominio solicitado, pues, ademas
no existia con anterioridad a su solicitud.

Que con fecha 14 de octubre de 2009, comparece por escrito Carolina Mora Allende en
representacion de de ALVI Supermercados Mayoristas S.A. y en lo principal solicita
disponer el rechazo y eliminacion de la solicitud del nombre de dominio
“festivaldelalmacenero.cl” efectuada por el Sr. Tredinick Rogers, la asignacion del nombre
de dominio en cuestién a su mandante, con expresa condena en costas. y en base a los
siguientes argumentos: Que la solicitud por parte de su representada, del nombre de
dominio en disputa, se funda en el hecho de que se encuentra contenida integramente la
marca “ALMACENERQO”, registrada ampliamente por su mandante ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial. Establece que su mandante, seria una empresa nacional,
que desde hace mas de 20 afios esta dedicada principalmente a la venta mayorista, siendo
en la actualidad el principal abastecedor del segmento denominado “almaceneros”. Que su
mandante opera también como un autoservicio mayorista, en donde sus clientes eligen sus
productos para lo cual, en conjunto con determinadas empresas, se han disefiado formatos
especiales de presentacion de los productos. Que su mandante, cuenta con diferenciacion de
precios: para sus socios y para sus no socios; premiandose asi a aquellos que forman parte
de su Club del Almacenero, ofreciéndoles entre otros beneficios: productos mas
econdmicos, capacitaciones, descuentos, financiamiento de capital de trabajo, con una linea
de crédito, asesorias personalizadas, fletes gratis, revistas para los asociados al Club del
Almacenero. Que en la actualidad su mandante abastece a méas de 58 mil comerciantes
inscritos como socios del “Club del Almacenero”. Que su mandante, desde sus inicios ha
trabajado con dos categorias de productos: lacteos y cecinas. Que por lo anterior y desde el
comienzo ha contado con el apoyo de importantes empresas como Soprole, San Jorge,
Winter, y otros proveedores; lo que ha permitido ampliar la disponibilidad de productos
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ofrecidos a sus clientes. Que su cliente posee 16 sucursales en la Region Metropolitana, las
cuales estan situadas junto al comercio de los minoristas, con un promedio de ocho mil
operaciones de venta diaria, distribuyendo productos de empresas lideres del pais, entre las
que se cuentan: Watt’s, Procter & Gambler, Nestlé ABL, Nestl¢ Refrigerados, Unilever,
Corpora Tres Montes-Lucchetti, Carozzi, CMPC, Ecusa y Embotelladora Andina, entre
otras. Que posee 10 sucursales en regiones. Que para optimizar su servicio, su mandante
cuenta con las mas moderna tecnologia, un centro de distribucion de mas de 10.000 metros
cuadrados y una flota propia de camiones. Que todo lo anterior da cuenta de que su
mandante es una empresa lider en el rubro de la distribucion mayorista y minorista y sus
marcas comerciales gozan de fama y notoriedad a nivel nacional. Gracias al exitoso
crecimiento de su mandante, es que este ha tomado la decision de expandirse a nuevas areas
de negocio y de crear nuevas marcas comerciales para cuya consolidacion se ha preocupado
de resguardar y proporcionar la adecuada proteccion de sus signos “ALMACENERO” y
sus derivaciones, solicitando su registro ante el INAPI, distinguiendo diversos productos y
servicios. Que por el mismo motivo, su mandante ha inscrito ante NIC Chile diversos
nombres de dominios que también contienen la expresion “almacenero”, entre los cuales se
encuentran: almacenero.cl, almaceneros.cl, clubalmacenero.cl, clubdealmaceneros.cl,
clubdelalmacenero.cl, diarioelalmacenero.cl, encuentrodealmaceneros.cl y
feriadealmaceneros.cl, lo que da cuenta de la preocupacion por proteger sus marcas y de
inscribir nombres de dominios que son similares al de autos. Que el objeto de su mandante,
es ofrecer y promocionar, a través de sus marcas “ALMACENERO” y sus derivaciones,
diversos servicios y productos para el comercio mayorista y minorista, como lo son los
“almaceneros”, para asi facilitar aun mas su gestion de abastecimiento para sus clientes y
socios y permitirles hacer frente a todas sus necesidades diarias en forma rapida, facil y
econdmica. Que el fin de la expansion a diversas areas del comercio, es ampliar los
margenes de operacion de su mandante y ser capaz de ofrecer una atencién mas
especializada de todo tipo de productos, con un surtido que se adecue a las necesidades
especificas de cada cliente y/o almacenero y formatos que se adapten a sus necesidades. Y
que los consumidores al verse enfrentados al nombre de dominio
“FESTIVALDELALMACENERO.CL”, sin lugar a dudas pensaran que estan en presencia
de los servicios y productos que ofrece su mandante en el sector mayorista para los
almaceneros, nada de lo cual sera efectivo. Que en consecuencia, ¢l nombre de dominio de
autos “festivaldelalmacenero.cl”, debe ser asignado a quién le esta proporcionando un uso
efectivo a través de sus cuasi idénticos nombres de dominio singularizados
precedentemente y a quién ha solicitado previamente el registro de marcas que contienen
integramente la expresion “almacenero”. Menciona los derechos de propiedad de su
mandante como sigue: Marca ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 770449 de 25 de
octubre de 2006 para productos, en clases 29, 30, 31, 32 y 33; Marca ALMACENERO S,
Palabra, Registro N° 770381de 25 de octubre de 2006 para Establecimiento Comercial- en
clases 29 30, 31, 32 y 33; Marca ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 801707, de 23
de noviembre de 2007 para productos- en clases 1,2,4 y 21; Marca ALMACENERO'S,
Palabra, Registro N° 664838 de 12 de mayo de 2003 para productos , en clase 16; Marca
ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 671326 de 20 de agosto de 2003 para servicios,
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en clase 35; Marca ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 671325 de 20 de agosto de
2003 para servicios, en clase 38; Marca ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 671327
de 20 de agosto de 2003 para servicios, en clase 41; Marca ALMACENERO'S, Palabra,
Registro N° 671328 de 20 de agosto de 2003 para servicios, en clase 42; Marca ALVI
CLUB DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N° 633157 de 18 de junio de 2002 para
servicios, en clase 35; Marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N°
633158 de 18 de junio de 2002 para productos, en clase 16; Marca ALVI CLUB DEL
ALMACENERO, Mixta- Registro N° 641783 de 10 de septiembre de 2002 para servicios,
en clase 41; Marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N° 766531 de 05
de septiembre de 2006 para establecimiento comercial, en clase 29,30,31,32 y 33; Marca
ALVI CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N° 771402 de 06 de noviembre de
2006 para establecimiento comercial, en clases 29,30,31,32 y 33; Marca ALVI CLUB
DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N° 791905 de 10 de julio de 2007 para servicios,
en clase 35; Marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N° 791898 de 10
de julio de 2007 para servicios, en clase 41; Marca ALVI, CLUB DEL ALMACENERO,
Palabra, Registro N° 705777 de 15 de octubre de 2004 para productos, en clase 16; Marca
ALVI, CLUB DEL ALMACENERO, Palabra- Registro N° 705780 de 15 de octubre de
2004 para servicios, en clases 35 y 41; Marca ALVI, ENCUENTRO DE
ALMACENEROS, Palabra, Registro N° 705778 de 15 de octubre de 2004 para productos,
en clase 16; Marca ALVI, ENCUENTRO DE ALMACENEROS, Palabra, Registro N°
705779 de 15 de octubre de 2004 para servicios, en clases 35 y 41; Marca CLUB DEL
ALMACENERO, Palabra- Registro N° 783556 de 03 de abril de 2007 para productos, en
clases 29,30,31,32 y 33; Marca CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N°
770448 de 25 de octubre de 2006 para Establecimiento comercial, en clases 29,30,31,32 y
33; Marca CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N° 770447 de 25 de octubre de
2006 para servicios, en clase 35; Marca EXPO CLUB DEL ALMACENERO ALVI,
Mixta, Registro N° 745409 de 09 de enero de 2006 para productos, en clase 16; Marca
EXPO CLUB DEL ALMACENERO ALVI, Mixta, Registro N° 745410 de 09 de enero de
2006  para servicios, en clases 35, 38, 41 y 42: Marca EXPOCLUB DEL
ALMACENERO, Palabra- Registro N° 671321 de 20 de agosto de 2003 para servicios, en
clase 35: Marca EXPOCLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N° 671322 de 20
de agosto de 2003 para servicios, en clase 38; Marca EXPOCLUB DEL ALMACENERO,
Palabra, Registro N° 671323 de 20 de agosto de 2003 para servicios, en clase 41; Marca
EXPOCLUB DEL ALMACENERO, Palabra- Registro N° 671324 de 20 de agosto de 2003
para servicios, en clase 42; Marca EXPOCLUB DEL ALMACENERO, Palabra- Registro
N° 664839 de 12 de mayo de 2003 para productos - en clase 16;; Y estd en proceso de
adquirir los derechos sobre los siguientes: Marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO,
Mixta, Solicitud de Registro N° 861010 de 15 de abril de 2009 para establecimiento
comercial, en clases 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; Marca D'TODO CLUB DEL
ALMACENERO, Palabra, Solicitud de Registro N° 848447 de 16 de diciembre de 2008
para servicios, en clase 35; Marca HUERTO CLUB DEL ALMACENERO, Palabra-
Solicitud de Registro N° 878084 de 15 de septiembre de 2009 para productos, en clase 31;
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y Marca HUERTO CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Solicitud de Registro N°
878087 de 15 de septiembre de 2009 para servicios, en clase 35. Que con lo anterior
demuestra un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En el Derecho cita el
Articulo 10 inciso 1°, del Reglamento, el Articulo 14, el Articulo 20 y siguientes; el
Articulo 2° de la Ley N° 19.039, en relacion con el Articulo 19 N° 25 inciso 3° de la
Constitucion Politica de la Republica, basado en los cuales sostiene que el mejor derecho al
dominio lo tiene su mandante pues es ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.,
quien posee respecto de su familia de marca “ALMACENERO” y sus derivaciones un
derecho de propiedad adquirido legitimamente y que en consecuencia seria ilegitimo que un
tercero que no posee ningin derecho, solicite el nombre de dominio
“festivaldelalmacenero.cl”, el que contiene integramente la marca “ALMACENERO”
registrada previamente por su mandante, Que a mayor abundamiento la expresion
“almacenero”, es el elemento mas destacado y distintivo del nombre de dominio en
conflicto, siendo engafiosamente similar a otros nombres de dominios inscritos previamente
por su mandante. Que hace presente que con fecha 28 de septiembre de 2009, el primer
solicitante, Sr. Tredinick, mediante un correo electronico manifiesta su intension de vender
a su mandante el nombre de dominio por la suma de $ 3.500.000, superando ampliamente
el arancel NIC CHILE para tarifa de inscripcion. Que lo anterior evidencia y demuestra la
mala fe del asignatario del dominio objetado, revelando sus reales intereses en la titularidad
de éste. Cita ademas lo sefialado por la por Comision Preventiva Central, al conocer de la
denuncia en contra de la Empresa Euromarmoles S.A., sefiala que la funcion natural de un
nombre de dominio es la de una direccidn electronica que permite a los usuarios de Internet
localizar terminales informaticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y
rapida. Sin embargo, dado que son faciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen
también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una
existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a
menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de
dominio o con sus productos o servicios. Que, atendido que la expresion “almacenero” se
encuentra integramente contenida en el nombre de dominio en disputa, es evidente que
cualquier consumidor que ingrese a la direccion www.festivaldelalmacenero.cl, tendré la
mas plena conviccidon que los servicios y productos ofrecidos, provienen de su mandante,
nada de lo cual seria efectivo y sus clientes se enfrentarian a un sitio con un contenido
absolutamente diverso, en donde no estarian en presencia de los servicios que cuenten con
su garantia de calidad. Finalmente, concluye que, de asignarse el nombre de dominio al
primer solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio hacia el de derecho de su
representado, como titular legitimo de registro de marcas comerciales y nombres de
dominios, y en segundo lugar, inductivo a error y confusion entre los consumidores
respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y servicios de su mandante
que a través del eventual sitio web www.festivaldelalmacenero.cl fueran promocionados.
Que como fundamento de su argumentacion acompana los siguientes documentos;
Certificados de Marca Marca ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 770449 de 25 de
octubre de 2006 para productos, en clases 29, 30, 31, 32 y 33; Marca ALMACENERO S,
Palabra, Registro N° 770381, de 25 de octubre de 2006 para Establecimiento Comercial, en
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clases 29 30, 31, 32 y 33; Marca ALMACENERO 8§, Palabra, Registro N° 801707, de 23
de noviembre de 2007 para productos- en clases 1,2,4 y 21; Marca ALMACENERO'S,
Palabra, Registro N° 664838 de 12 de mayo de 2003 para productos, en clase 16; Marca
ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 671326 de 20 de agosto de 2003 para servicios,
en clase 35; Marca ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 671325 de 20 de agosto de
2003 para servicios, en clase 38; Marca ALMACENERO'S, Palabra, Registro N° 671327
de 20 de agosto de 2003 para servicios, en clase 41; Marca ALMACENERO'S, Palabra,
Registro N° 671328 de 20 de agosto de 2003 para servicios, en clase 42; Marca ALVI
CLUB DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N° 633157 de 18 de junio de 2002 para
servicios, en clase 35; Marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N°
633158 de 18 de junio de 2002 para productos- en clase 16; Marca ALVI CLUB DEL
ALMACENERO, Mixta, Registro N° 641783 de 10 de septiembre de 2002 para servicios,
en clase 41; Marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N° 766531 de 05
de septiembre de 2006 para establecimiento comercial, en clase 29,30,31,32 y 33; Marca
ALVI CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N° 771402 de 06 de noviembre de
2006 para establecimiento comercial, en clases 29,30,31,32 y 33; Marca ALVI CLUB
DEL ALMACENERO, Mixta, Registro N° 791905 de 10 de julio de 2007 para servicios,
en clase 35; Marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO, Mixta- Registro N° 791898 de 10
de julio de 2007 para servicios, en clase 41; Marca ALVI CLUB DEL ALMACENERO,
Mixta, Solicitud de Registro N° 861010 de 15 de abril de 2009 para establecimiento
comercial, enclases 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; Marca ALVI, CLUB DEL ALMACENERO,
Palabra, Registro N° 705777 de 15 de octubre de 2004 para productos, en clase 16; Marca
ALVI, CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N° 705780 de 15 de octubre de
2004 para servicios, en clases 35 y 41; Marca ALVI, ENCUENTRO DE
ALMACENEROS, Palabra, Registro N° 705778 de 15 de octubre de 2004 para productos,
en clase 16; Marca ALVI, ENCUENTRO DE ALMACENEROS, Palabra, Registro N°
705779 de 15 de octubre de 2004 para servicios, en clases 35 y 41; Marca CLUB DEL
ALMACENERO, Palabra, Registro N° 783556 de 03 de abril de 2007 para productos, en
clases 29,30,31,32 y 33; Marca CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N°
770448 de 25 de octubre de 2006 para Establecimiento comercial, en clases 29,30,31,32 y
33; Marca CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N° 770447 de 25 de octubre de
2006 para servicios, en clase 35; Marca D'TODO CLUB DEL ALMACENERO, Palabra,
Solicitud de Registro N° 848447 de 16 de diciembre de 2008 para servicios, en clase 35;
Marca EXPO CLUB DEL ALMACENERO ALVI, Mixta, Registro N° 745409 de 09 de
enero de 2006 para productos, en clase 16; Marca EXPO CLUB DEL ALMACENERO
ALVI, Mixta, Registro N° 745410 de 09 de enero de 2006 para servicios, en clases 35, 38,
41 y 42: Marca EXPOCLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Registro N° 671321 de 20 de
agosto de 2003 para servicios, en clase 35: Marca EXPOCLUB DEL ALMACENERO,
Palabra, Registro N° 671322 de 20 de agosto de 2003 para servicios, en clase 38; Marca
EXPOCLUB DEL ALMACENERO, Palabra- Registro N° 671323 de 20 de agosto de 2003
para servicios, en clase 41; Marca EXPOCLUB DEL ALMACENERO, Palabra- Registro
N° 671324 de 20 de agosto de 2003 para servicios, en clase 42; Marca EXPOCLUB DEL
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ALMACENERO, Palabra, Registro N° 664839 de 12 de mayo de 2003 para productos, en
clase 16; Marca HUERTO CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Solicitud de Registro
N° 878084 de 15 de septiembre de 2009 para productos, en clase 31; Marca HUERTO
CLUB DEL ALMACENERO, Palabra, Solicitud de Registro N° 878087 de 15 de
septiembre de 2009 para servicios, en clase 35.; Impresos obtenidos desde la pagina web
www.nic.cl, en donde figuran inscritos a nombre de su mandante los siguientes nombres de
dominios: “ALMACENERO.CL”, inscrito con fecha 23 de agosto de 2007;
“ALMACENEROS.CL”, inscrito con fecha 08 de julio de 2009;
“CLUBALMACENERO.CL”, inscrito con fecha 23 de agosto de 2007;
“CLUBDEALMACENEROS.CL”, inscrito con fecha 22 de febrero de 2008;
“CLUBDELALMACENERO.CL”, inscrito con fecha 20 de agosto de 2007;
“DIARIOELALMACENERO.CL” inscrito con fecha 20 de mayo de 2009;
“ENCUENTRODEALMACENEROS.CL”, inscrito con fecha 11 de enero de 2008;
“FERIADEALMACENEROS.CL”, inscrito con fecha 11 de enero de 2008, cuya fecha de
impresion es el 13 de octubre de 2009; Impreso de fecha 13 de octubre de 2009, obtenido
desde la pagina web www.google.cl en donde al buscar informacion sobre la expresion
“almacenero”, se puede apreciar que los primeros resultados que arroja el motor de
busqueda, estdn asociados a su mandante; Once (11) paginas impresas con fecha 13 de
octubre de 2009, obtenidos de la pagina web oficial de su mandante, www.alvi.cl, en donde
dan cuenta de su historia, servicios, productos y proyectos, que dan cuenta de la gran
expansion que ha tenido en el Gltimo tiempo; Correo electronico de fecha 28 de septiembre
de 2009 recibido a las 5:32 PM del correo electronico del primer solicitante, impreso con
fecha 13 de octubre de 2009.

Que a ambas partes este Tribunal otorg6 traslado de las argumentaciones de uno y otro.

Que con fecha 21 de octubre de 2009, comparece ALVI Supermercados Mayoristas S.A.,
evacuando traslado y solicitando se disponga el rechazo y eliminacion de la primera
solicitud del nombre de dominio “festivaldelalmacenero.cl”, efectuada por el Sr. Tredinick
Rogers, asignandoselo a su mandante, ALVI Supermercados Mayoristas S.A., con expresa
condenacion en costas, en los siguientes términos: Que ninguno de los argumentos
expuestos por el primer solicitante en su presentacion da cuenta de un mejor derecho que
logre sustentar su posicion para el nombre de dominio en conflicto
“festivaldelalmacenero.cl”, le sea asignado. Ya que el Reglamento de NIC establece la
posibilidad de que cualquier persona interesada presente su oposicion a una solicitud
previa, siempre que cumpla con los requisitos y una vez que expire el plazo para presentar
oposicion. Hace referencia a la jurisprudencia nacional en relacion a la doctrina conocida
como “first come, first served”, la cual indica no constituye una presuncion de derecho, por
cuanto puede ceder ante prueba en contrario. Para sustentar dichas aseveraciones, cita a
modo de ejemplo, el fallo del Juez Arbitro Juan Agustin Castellén en el arbitraje del
nombre de dominio “123-wap.cl” de fecha 8 de noviembre de 2002, en sus considerandos:
Noveno y Décimo.. Establece que en arbitrajes de nombres de dominios, no basta con
presentar una solicitud de un nombre de dominio, para que éste se asigne al primer
solicitante, ya que en reiteradas oportunidades, los nombres de dominios son asignados al
segundo solicitante, cuanto éste logra acreditar un mejor derecho, cual seria el caso de su
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mandante; el que solicito el nombre de dominio en conflicto de acuerdo a las normas
reglamentarias que rigen la materia, sin infraccion a ninguna norma y de buena fe, desde el
momento que estimé que el dominio requerido le afectara sus derechos e intereses,
causandole perjuicios econdmicos, en consideracion a sus derechos previos. Reitera que el
verdadero interés por parte del primer solicitante es el de obtener ganancias por $
3.500.000, a cambio de su desistimiento del nombre de dominio y no otro, Hace manifiesto
el que, hasta la fecha el primer solicitante, no ha logrado acreditar un interés real sobre el
nombre de dominio en conflicto, tampoco ha acompafiado ningun documento, que acredite
la existencia de un proyecto comercial, como una razon social o registros marcarios. Que,
la oposicion presentada por su mandante en cambio, se funda en un interés real y concreto
por parte de quien ostenta derecho de propiedad sobre el vocablo “ALMACENERO”,
adquirido previamente gracias a la solicitud del nombre de dominio de autos, el que
contiene como elemento distintivo aquel que esta presente en cada uno de los signos de sus
mandantes, a saber, “ALMACENERO”. Destaca el que la pretension de su mandante
encuentra su fundamento en un negocio que, se encuentra en marcha desde hace varios
afos, que tiene una rentabilidad real y concreta y que, precisamente, se encuentra sostenido
por una familia de marcas “ALMACENERO” y sus derivaciones, como asimismo por
nombres de dominios inscritos, como consecuencia de su intenso uso, del prestigio y
reconocimiento nacional que ha logrado luego de mucho esfuerzo,constituye un activo
intangible y es un gran colector de clientela. Que es evidente que si no se asigna el nombre
de dominio en litigio a favor de su mandante, serd éste quien sufrird el mayor perjuicio
econdmico, quien hasta la fecha ha invertido grandes suma de dinero para lograr que sus
marcas “ALMACENERO”, sean reconocidas a nivel nacional. Que en consecuencia, ante
la asignacion del dominio al primer solicitante no solo provocara la diluciéon de sus famosas
y reconocidas marcas "ALMACENERO" y sus derivaciones, sino que ademas provocara en
el publico consumidor una directa "confusion en el interés inicial", puesto que evocan
directamente a ellas y hardn que el consumidor sea desviado a un lugar diferente del
deseado o buscado. Causando, por consiguiente, la pérdida o desvio de clientela y los
graves perjuicios que con ello le ocasionan. En otro sentido, hace presente que el primer
solicitante es una persona natural, quien en su presentacion se refiere a “somos una empresa
de promociones y eventos con 15 “afios de presencia en el mercado”, sin que hasta la fecha
se haya acreditado la facultad de dicha sociedad para haber solicitado la inscripcion de un
nombre de dominio, como tampoco se ha acreditado una presencia en el mercado por el
tiempo indicado. Y que, solo se estaria ante los dichos del Sr. Tredinick. Hace presente, que
su mandante ha acreditado que tiene derechos marcarios, como asimismo, ha inscrito
nombres de dominios y hace un uso real y efectivo de la expresion “almacenero”, de
manera que cualquier consumidor que busque sus servicios o productos, al ver en Internet
“festivaldelalmacenero.cl” evidentemente creera que se encuentra en un sitio web de su
cliente, asociado a un encuentro de “almaceneros de ALVI”, nada de lo cual sera real. Y
que en definitiva la oposicidon no debe entenderse como un apoderamiento de un nombre de
dominio, sino mas bien, como una proteccién marcaria para defender a los consumidores,
de un nombre de dominio que es engafiosamente similar a otros inscritos previamente por
su mandante.
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En el derecho cita las disposiciones establecidas en el inciso 3° del articulo 19 N° 25 de la
Constitucion Politica de la Republica, la Ley N° 19.039, y el Reglamento NIC Chile, para
fundar sus afirmaciones.

Que con fecha 11 de noviembre de 2009, se recibe la causa a prueba por el término de 5
dias y se fija como punto de prueba: se acredite la existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho alegado.

Que con fecha 18 de noviembre de 2009, comparece ALVI Supermercados Mayoristas
S.A., reiterando, en parte de prueba, los documentos ya acompanados al momento de
presentar sus argumentaciones.

Que con fecha 01 de diciembre de 2009, este Tribunal Arbitral cita a las partes a oir
sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que el sefior Rodrigo Tredinick Rogers tiene la calidad de primer
solicitante puesto que pidid el dominio en cuestion en estos autos, en forma previa a los
sefiores ALVI supermercado Mayoristas S.A.;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos vélidamente
adquiridos respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza,
lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el
arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademds, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la
audiencia, el arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne
al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de
revocacion;

6.- Que en opinioén de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que estd consagrado también en nuestro ordenamiento juridico,
en otras determinadas materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de
la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como
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marcas: h) aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde
consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con
una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacidon en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador
amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opiniéon de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacién de las normas mencionadas para
la resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada.

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N°
19.733, sobre “Libertades de Opinidon e Informacion y Ejercicio del Periodismo™-, los
principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe
infraccion por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos
un hecho material que constituya dicha infraccion;

11.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de
las partes respecto del dominio en cuestion en autos;

12.- Que respecto del interés del primer solicitante, si bien ha comparecido y ha presentado
sus argumentaciones dentro de plazo, declarando que tiene 15 afios de presencia en el
mercado y que ha desarrollado un festival del almacenero para uno de sus clientes, no ha
acompafiado antecedente alguno de dicha presencia en el mercado ni uso del dominio
“festivaldelalmacenero”;

13.- Que, ademas, consta de antecedentes acompafiados por la segunda solicitante que con
posterioridad a su solicitud ofreci6 la venta del dominio a la apoderada de la segunda
solicitante, por un valor de $3.500.000.-

14.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de antecedentes que rolan en el
proceso, no objetados, que es titular de las marcas ALMACENERO’S; ALVI CLUB DEL
ALMACENERO; ALVI ENCUENTRO DE ALMACENEROS; CLUB DEL
ALMACENERO; EXPO CLUB DEL ALMACENERO ALVI; EXPOCLUB DEL
ALMACENERO; siendo el registro mas antiguo del afio 2002, y que con ellas distingue
diversos productos y servicios del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de Marcas;
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15.- Que asimismo consta que también es titular de numerosas asignaciones de dominios
que incluyen la expresion ALMACENERO;

16.- Que el concepto de ALMACENERO, lo ha acufiado y desarrollado en torno a su
actividad principal que es el de supermercado de venta a mayoristas, asociado a la
promocion de sus servicios y a actividades relacionadas con este concepto, de forma que es
ampliamente conocido en el mercado, como de su procedencia;

17.- Que no obstante lo anterior, el segundo solicitante, tampoco ha demostrado uso del
conjunto “festivaldelalmacenero”;

18.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe
infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario,
cada una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de dominio en cuestion, con
la sola presentacion de su solicitud;

19.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First come First Served” en base a
los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

20.- Que al respecto es un hecho cierto que el nombre de dominio en cuestiéon en estos
autos se estructura teniendo como nucleo distintivo y preponderante, la expresion
“ALMACENERO”, de amplio conocimiento como de procedencia del segundo solicitante
en relacion a sus actividades y respecto del cual posee numerosas marcas registradas y
dominios asignados;

21.- Que la oferta de venta del dominio en $3.500.000.-, del primer solicitante a la
apoderada del segundo solicitante, no habiendo acreditado, el primer solicitante, en autos
la realizacion de actividades con dicho dominio que justifique este valor, le parece a este
tribunal que es un valor excesivo en relacion al costo relativo a su inscripcion;

22.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de la
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion;

23.- Que en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo solicitante
habiendo comparecido en autos, acompaiiado abundante prueba en defensa de su peticion y
dado, la naturaleza conceptual del dominio en conflicto en estos autos que denota una
relacion con el giro en que en este es prestigiado, este solicitante ha demostrado tener un
interés serio sobre este dominio que prevalece sobre el interés del primer solicitante que
solo lo ha manifestado con la presentacion de su solicitud en forma previa y meras
declaraciones, que en la especie son insuficiente para determinar la asignacion del dominio
en conflicto;

24.- Cada parte pagara sus costas.

Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de
Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediacion y arbitraje,
articulo 8, inciso 4, se resuelve: Asignese el nombre del dominio “FESTIVAL DEL
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ALMACENERO”, al segundo solicitante sefiores ALVI SUPERMERCADOS
MAYORISTAS S.A.

Que vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cldusula 4 letra e) del Acta de Fijacion de
Procedimiento, se resuelve: esta sentencia definitiva se entendera notificada al tercer dia
habil desde la fecha de recepcion por la Oficina de Correos.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, don Héctor
Bertolotto V. y dofia Daniela Zamorano M. en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Coédigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic Chile.

Héctor Bertolotto V Jacqueline Abarza T.
Testigo Juez Arbitro

Daniela Zamorano M.
Testigo
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