JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 19 de Julio de 2010.

Juicio arbitral superjumbo.cl
Rol 22 — 2010.-

VISTOS:
Que mediante Oficio No. 12279 de Nic Chile, con fecha 14 de Mayo de 2010, se
designo a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido

nombre de dominio superjumbo.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempeiiarlo fielmente, se
Cité a las partes, mediante resolucién que rola a fojas cinco, a una audiencia de
conciliacion y/o fijacibn de procedimiento, a celebrarse el dia 27 de Mayo de
2010, a las 11.30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificandoseles la

misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la asistencia
de don José Ignacio Suarez, habilitado de derecho, con poder del abogado don
Matias Somarriva Labra, del Estudio Sargent & Krahn, por el segundo solicitante
CENCOSUD S.A.; en rebeldia del primer solicitante dofia VIVIANA VANESSA
POBLETE CELSI, y el arbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levant6 acta, dandose por

notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en

relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron al proceso sus
documentos y probanzas, lo cual consta fehacientemente en autos. Luego, y

atendido el mérito de autos, se cit6 a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:
1° Que a fojas 25, con fecha 10 de Junio de 2010, dofia VIVIANA VANESSA
POBLETE CELSI, por si, como primer solicitante del dominio en disputa,

interpone libelo arbitral ante este Tribunal, con el objeto de obtener en definitiva
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le sea asignado el nombre de dominio solicitado, para lo cual allega al proceso

sus antecedentes y probanzas. Expone, en sintesis:

a. Argumenta disponer de mejor derecho por ser primer solicitante, acorde

con la normativa vigente, ademas de haber realizado la inscripcion de
buena fe.

Que el término “jumbo” corresponde a la maquinaria conocida
internacionalmente como “jumbo de perforacion”, tanto en mineria como
en obras publicas; la comercializacion de dicha maquinaria es el objeto de
su emprendimiento.

El dominio solicitado superjumbo.cl , no es idéntico al usado
comercialmente por la contraparte, por la cual no afecta sus intereses,
dado que no tiene derecho sobre la actividad comercial vinculada a los
jumbos de perforacion.

Por dltimo, sefiala necesitar dicho dominio para dar inicio a sus
actividades, lo que se contradice con lo expresa la parte contraria, ya que
ella dispone de mas de cuarenta dominios inscritos con la denominacion
“jumbo”, utilizando tan solo cuatro, conducta que se puede interpretar
como un intento de acaparamiento de nombres de dominio sin necesidad

real.

2° Que a fojas 28, con fecha 16 de Junio de 2010, don Matias Somarriva Labra,

abogado, en representacion de CENCOSUD S.A., como segundo solicitante y

demandante de autos, interpone demanda de asignacion de nombre de dominio,

junto con lo cual acompafa al proceso sus documentos y alegaciones, para

obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Sus

alegaciones y probanzas, en sintesis, son:

a. Como referencia historica, sefiala que Cencosud S.A., es una de las mas

b.

grandes compafias del pais, dedicada al desarrollo, comercializaciéon y
administracion de grandes centros comerciales, creada a fines de la
década de los 50. Como hitos, menciona entre otros la creacion en 1976
del primer gran hipermercado de chile, “JUMBQ”, ubicado en la Avenida
Kennedy, en Santiago. Actualmente cuenta con 23 tiendas “JUMBQO” a lo
largo del pais, siendo uno de los principales participantes del negocio de
supermercados en Chile.

A continuacion, sefiala ser el titular de 58 marcas comerciales, y 19
nombres de dominio que se vinculan de algun modo con la expresion
“JUMBO”. Tienen por objeto distinguir a su mandante en el mercado, de
modo que el publico usuario y consumidor las asocie facilmente con

alguno de los diversos supermercados “JUMBQO” a lo largo de todo Chile.
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c. De lo anterior, se desprende que el uso del nombre de dominio en disputa
superjumbo.cl , por parte de un tercero, vulnera los derechos de su
representada por partida doble: no solo contiene el signo “JUMBO”,
famosa marca de su mandante, sino que ademéas le antecede la
expresion “SUPER”, la cual se vincula coloquialmente a los
“SUPERMERCADOS”, como los que distingue la marca antes sefialada.
Asi entonces, existe una intencion flagrante del primer solicitante en
contravenir los derechos del segundo, haciendo un uso ilegitimo de una
de sus marcas comerciales mas relevantes y notorias, e induciendo a los
usuarios de la red a una inevitable confusion.

d. Luego de describir los nombres de dominio y su importancia, como
criterios normativos aplicables al conflicto, sefiala el de la titularidad sobre
marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio, la creacion
intelectual del signo pedido, la notoriedad del signo pedido, el legitimo
interés empresarial sobre el nombre de dominio, identidad y uso efectivo
en internet, las cuales se encuentran reflejadas tanto en el Convenio de
Paris, y demés directrices emanadas por la OMPI e ICANN, reflejadas
ademas en su Politica Uniforme para la Resolucion de Conflictos en
materia de Nombes de dominio, y en el Reglamento de Nic Chile, entre
otras. Asimismo, hace constar la mala fe de la parte contraria, por lo que
en definitiva solicita resolver asignando el nombre de dominio
superjumbo.cl a su mandante, con expresa condenacion en costas a la

contraparte.

3% Que, en el mismo escrito anterior, el segundo solicitante adjunta al proceso en
parte de prueba los siguientes documentos, no siendo objetados por la parte

contraria:

1. Copia de los certificados de registro marcario y documentos de
www.nic.cl, respecto a las marcas comerciales y nombres de dominio
enumerados en su presentacién principal.

2. Impresion del sitio Web www.jumbo.cl el que da cuenta del uso efectivo
de la expresién JUMBO en Internet.

3. Impresiéon del sitio Web www.jumbo.com.ar que da cuenta del uso
internacional de la expresiéon JUMBO en Internet.

4. Impresion del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve

resefia acerca de la historia y actividades de su mandante, lo que da
cuenta del uso recurrente, la fama y notoriedad de los supermercados
JUMBO en Chile y el extranjero.

5. Impresion de basqueda de la expresion “JUMBO” en el buscador Google,

en el que todos los resultados vinculan dicha expresion con su mandante.
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6. Copia de catalogo de productos JUMBO que se distribuye en el mercado,
dando cuenta del posicionamiento de la marca JUMBO de su
representado y su reconocimiento como un famoso SUPERMERCADO.

7. Impresion del sitio Web www.emol.com, en el que con fecha 25 de mayo

de 2010, se publicé un articulo en el cual se menciona al supermercado
JUMBO de su representado como una de las empresas con mayor
interaccion y reconocimiento a través de Internet.

8. Impresion del sitio Web www.emol.com, en donde aparece un articulo de

prensa de fecha 8 de mayo de 2004, en donde se mencionan las claves
del éxito de su representado, entre las cuales se menciona el
posicionamiento de sus marcas como un elemento fundamental,
destacando a la marca JUMBO como una de las mas importantes y
reconocidad de nuestro pais.

9. Impresion del sitio Web www.captura.uchile.cl, en el cual aparece un

informe relativo a las consecuencias e importancias que genera un
registro marcario, en el cual se menciona recurrentemente a su mandante
para ejemplificar atributos de recordacion de marca, reconocimiento y
notoriedad.

10. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio
“vifasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de 2006, en donde se reconoce

la importancia de la proteccion de las marcas registradas en Internet.

4° Que afojas 150, y haciendo uso del traslado conferido, el segundo solicitante
adjunta escrito en el cual, en sintesis, reproduce las consideraciones vertidas en
su presentacion principal, ademas de sefalar que las apreciaciones del primer
solicitante en torno a su pretendido mejor derecho sobre el nombre de dominio no
han sido probadas suficientemente en autos, ya que no cuentan con
documentacibn u otro medio probatorio que las respalden. Adjunta
adicionalmente los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
1. Copia de la sentencia recaida en juicio arbitral por el dominio
promain.cl
2. Copia de la sentencia recaida en juicio arbitral por el dominio
todochile.cl

3. Copia de la sentencia recaida en juicio arbitral por el dominio

easyservice.cl

5° Que, a fojas 149 el primer solicitante evacua el traslado conferido adjuntando
los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:
1. Copia del fallo del Juicio Arbitral dictado por el nombre de dominio
MERCURIOSTYLE, asignado al primer solicitante.
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2. Copia del fallo del Juicio Arbitral dictado por el nombre de dominio
COCA.CL , asignado al primer solicitante.

3. Copia del fallo del Juicio Arbitral dictado por el nombre de dominio
SURFTV.CL, asignado al primer solicitante.

4. Copia del fallo del Juicio Arbitral dictado por el nombre de dominio
33SUR.CL, asignado al primer solicitante.

6° Que, a fojas 187 del expediente, con fecha 6 de Julio de 2010, este Tribunal
certifica la circunstancia de que no se recibira la causa a prueba, por no existir
hechos sustanciales, pertinentes o controvertidos.. Seguidamente, y segun el

mérito de los antecedentes, se cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cudl
de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion

del nombre de dominio en disputa, superjumbo.cl.

SEGUNDO: Que dofia VIVIANA VANESSA POBLETE CELSI, es la primer
solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio
existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del
primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder probarse un mejor
derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien
primero solicitd su inscripcion. Sin embargo, se hace presente que la utilizacién
de dicho principio es procedente sélo cuando no existan antecedentes de hecho
0 de derecho que permitan justificar la asignacién del nombre de dominio a otro

solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos, aparece
CENCOSUD S.A., quien para acreditar sus dichos, sefiala ser una sociedad
dedicada al desarrollo, comercializaciébn y administracion de grandes centros
comerciales aplicada al ambito comercial, duefia de los supermercados
“JUMBOQ”, de amplia trayectoria nacional. Ademas, aduce tener derechos sobre la
denominacion en disputa, toda vez que es titular de diversos registros marcarios
y nombres de dominio que contienen la denominacion “JUMBO”, total o
parciamente, como asimismo, la circunstancia de ser precisamente un
“SUPERMERCADOQ?”, rubro al cual se asocia coloquialmente el término “SUPER”,
todo lo cual obra a favor de su mejor derecho en relacion con los argumentos de

la contraparte, motivo por el cual tampoco es aplicable a su respecto el principio
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del primer solicitante. Asimismo, sefiala que los argumentos vertidos por la
contraparte no han sido acreditados, correspondiendo tan soOlo a meras
afirmaciones, por lo cual carecen de todo valor, dejando en claro ademas su
mala fe en relacion a la inscripcion del nombre de dominio solicitado. Por todo lo
anterior, solicita la asignacién definitiva del nombre de dominio a su favor, con

expresa condenacion en costas a la contraria.

CUARTO: Que, la primer solicitante, para acreditar sus dichos, sostiene
encontrarse de buena fe con respecto a su solicitud, ya que pretende desarrollar
un emprendimiento relativo a la comercializacion de la maquinaria “jumbo”
conocida internacionalmente como “jumbo de perforacion”, tanto en mineria como
en obras publicas. Asimismo, advierte la gran cantidad de nombres de dominio
inscritos por el segundo solicitante, en desmedro de los efectivamente utilizados
por ésta, lo cual constituye a su juicio un intento de acaparamiento de nombres

de dominio sin necesidad real.

QUINTO: Que este Tribunal hace presente que la primera solicitante no ha
logrado acreditar sus dichos, en relacion a la supuesta actividad comercial que
pretende realizar, en relacion a la maquinaria denominada como “JUMBO”, segun
lo que se desprende de su libelo de demanda. Es asi como dicha denominacion,
aun cuando pudiese ser comun dentro del rubro indicado, no puede ser calificada
como un hecho publico o notorio, en el sentido de que no es de publico
conocimiento la existencia de dicha maquinaria, ni tampoco su denominacion
coloquial. Entonces, no obrando ninguna presuncibn a su respecto, ni
antecedentes que avalen sus dichos en torno a ella, no se tendra por reconocida
la validez de su afirmacién. Asimismo, la primera solicitante tan sélo ha realizado
afirmaciones, carentes de algun fundamento plausible, en relacion a su intencion
de realizar alguna actividad comercial referente a dicha maquinaria. No ha
aportado probanza alguna que haga presumir que, efectivamente, su intencién es
realizar un emprendimiento a tal efecto, con lo cual tampoco dicha afirmacién

sera gravitante para la resolucion del presente conflicto.

SEXTO: Que este Tribunal reconoce que el segundo solicitante ha logrado
fehacientemente demostrar que existe una relacion estrecha entre los signos
reconocidos y registrados como marcas comerciales, es decir “JUMBO”, y
“SUPER”, esta ultima en relacién al rubro supermercadista, y el nombre de
dominio superjumbo.cl. Entonces, de dichas marcas comerciales surge una
proteccion, si bien no exclusiva ni excluyente como bien aduce el primer
solicitante, pero si una proteccion que alcanza a la utilizacion de la marca en el

trafico comercial, principalmente.
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SEPTIMO: Que, en relacion con lo anterior, este Tribunal estima que es el
segundo solicitante quien ha logrado acreditar que posee diversos nombres de
dominio y marcas comerciales que contienen la expresion “JUMBO” de forma
directa o indirecta, expresion que satisface lo requerido por la norma, ya que
reviste los caracteres de fama y notoriedad que exige el Reglamento de Nic
Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la OMPI para este tipo de conflictos.
Entonces, entiende que dicho signo posee caracteres tales que, en caso de su
utilizacién por un tercero distinto del segundo solicitante, inducirian a confusion y
error entre los usuarios de internet, y en dltimo término provocarian una
corrupcion de las bases sobre las cuales descansa el propio sistema de nombres
de dominio, y que dio origen entre otras al Reglamento que rige para tales

efectos.

OCTAVO: Que, en este orden de cosas, el segundo solicitante posee una
proteccién indirecta con respecto a la denominaciéon, avalada por las marcas
comerciales acompafadas. Dicha proteccion se puede invocar como antecedente
valido para la resolucién del conflicto de autos, toda vez que si bien este Tribunal
entiende que la funcion principal de los nombres de dominio, es ser un
identificador mnemotécnico, cuyo objetivo de cara a los usuarios es facilitar la
conexion entre éstos, no es posible desconocer que han adquirido una profusa
utilizacion y relacion con los bienes y servicios ofertados en internet. Asi, de esta
manera, existe una relacion entre éstos, y los nombres de dominio, por lo cual

merece tener proteccion también desde este punto de vista.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal considera que no se ha
acreditado suficientemente en autos que el primer solicitante se haya encontrado
de mala fe, o haya incumplido alguna obligacién de las contenidas en el
Reglamento de Nic Chile y en normas legales al efecto, al momento de solicitar la
asignacion del nombre de dominio disputado. En el particular, no existen
antecedentes, sino meras afirmaciones que no han sido probadas
fehacientemente, que hagan presumir que la sola conducta de registrar nombres
de dominio en si misma sea lesiva a los intereses de terceros, requiriéendose para
configurar una figura contraria al ordenamiento juridico, la existencia de otros
antecedentes, como por ejemplo su no utilizacion, su intencién de lucrar con
dichos nombres de dominio, entre otros, todo lo cual no se ha demostrado, por lo
cual dicha circunstancia no podra ser tenida como relevante durante este
proceso. Junto con lo anterior, y por las mismas razones ya expuestas
anteriormente, los dichos de la primera solicitante, acerca de una supuesta
intencién de acaparamiento de nombres de dominio por parte de la contraria,

carecen de sustento en autos, ya que no se ha logrado acreditar que la sola
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circunstancia de inscribir nombres de dominio, haga presumir la existencia de
dicha figura. Por lo anterior, este Tribunal concluye que ninguna de las partes en
conflicto, ha obrado de mala fe, teniendo en consideracion que el principio de la
buena fe, piedra angular en nuestro derecho sustantivo, opera como una
presuncion a favor de la parte que ha obrado, debiendo entonces quien alega la
mala fe de su contraparte, probar dicha circunstancia, lo cual no ha sucedido en

la especie.

DECIMO: Que en este orden de cosas, el principio “first come, first served”
invocado por el primer solicitante como argumento a favor de un mejor derecho,
debera ceder ante el peso de los argumentos y probanzas demostrados por el
segundo solicitante, toda vez que, sin perder de vista lo expuesto por la
demandada, es el demandante quien ha logrado demostrar fehacientemente ante
este Tribunal poseer antecedentes que obran a favor de un mejor derecho en
torno al nombre de dominio en disputa superjumbo.cl , en desmedro de las
pretensiones invocadas por la demandada, quien deberd entonces soportar la
pérdida de la asignacion existente a su favor en relacion al nombre de dominio,
conforme a las politicas previamente aceptada al momento de efectuar su
solicitud. Dicho razonamiento ha sido adquirido por este Tribunal no solo a la luz
de los antecedentes invocados por las partes, sino también de aquéllos que
fluyen del espiritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos

relativos a nombres de dominio.

UNDECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro 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
gue se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios
es que este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes
hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones,
creandose la conviccion mas absoluta de que es a éste Ultimo a quien le
corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién
debe asignarsele el nombre de dominio superjumbo.cl, conviccién que no se
basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las
argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambas

partes.

DUODECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion
del nombre de dominio superjumbo.cl al segundo solicitante no vulnera
derechos de ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa
consideracion en el sentido de que se mantienen a salvo en relacion al particular,

las demas facultades que al primer solicitante en derecho correspondan.
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DECIMO TERCER: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los
articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, y en el art. 89
Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraj e de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los

principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio superjumbo.cl

presentada por la primera solicitante, dofia Viviana Vanessa Poblete Celsi.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de

dominio superjumbo.cl al segundo solicitante, esto es, CENCOSUD S.A.

3.- Que cada parte pagara sus costas , por estimar este Tribunal que ambas

han tenido motivo plausible para litigar.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por

correo electronico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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