En Santiago de Chile a 27 de marzo de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°16910 de fecha 9 de noviembre de 2012 me notificé de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “supermayoristas.cl”, designacion que acepté con fecha 13 de
noviembre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile

por correo electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Dist. Montano Dos S.A., Rut 76.795.250-3, con domicilio en
ésta ciudad, Av. Panamericana 3409 de la comuna de Cerrillos, correo electronico
contabilidad2@montano2.com; 2) Super 10 S.A., Rut. 76.012.833-3, representada por el
Estudio Porzio, Rios & Asociados Limitada y en autos por los abogados don Cristobal
Porzio Honorato, don Rafael Covarrubias Porzio y la habilitada de derecho dofia Maria
Loreto Saavedra Hurtado, todos con domicilio en esta ciudad, Cerro El Plomo 5680 piso

19 de la comuna de Las Condes, correo electronico avaras@porzio.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“supermayoristas.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 19 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral, con la inasistencia de Dist. Montano Dos S.A., a quien le fue notificada el acta

segun consta a fojas 20 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de Dist. Montano Dos S.A.
Dist. Montano Dos S.A. no presentd planteamientos para argumentar su mejor derecho

sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de Super 10 S.A.

Consta a fojas 39 y siguientes que don Rafael Covarrubias Porzio en representacion de
Super 10 S.A. presentd escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de
dominio de autos. Sefiala que Super 10 S.A. es una de las sociedades miembro del
holding SMU, que operan los Supermercados Unimarc y su cadena de supermercados
asociados. Entre los supermercados asociados a Unimarc, destacan su cadena denominada
“Mayoristas Chile”, que agrupa a “Mayoristas 107, “Alvi”, “Dipac” y ”"Comer”. Agrega
que Super 10 S.A. son titulares de las siguientes marcas: “Super Mayorista 10”, mixta,
solicitada bajo el N° 926.239 con fecha 25 de octubre de 2010, la que ha sido transferida
desde la empresa relacionada Distribuidora Super 10 S.A. a Super 10 S.A.; “Super
Mayorista 17, denominativa, solicitada bajo el N° 943.840 con fecha 10 de marzo de
2011. Adicionalmente, la empresa relacionada Alvi Supermercados Mayoristas S.A. es
titular del registro de marca en Chile: “Alvi, Supermayorista”. Hace presente que todas
las marcas antes indicadas fueron solicitadas o registradas con mucha anterioridad a la
solicitud por parte del primer solicitante del nombre de dominio “supermayoristas.cl”.

Adicionalmente, su representado es titular del nombre de dominio ‘“‘supermayorista.cl”.



Sefiala que de los antecedentes aportados se concluye que el concepto “Supermayoristas”
estd intimamente relacionado a las marcas de sus mandantes, reconocidas y con un
merecido buen nombre y fama en el mercado nacional. Ademads hace presente la cuasi
absoluta identidad entre el nombre de dominio solicitado y las marcas registradas y/o
solicitadas con anterioridad por sus representados, ademds de la titularidad por parte de
Super 10 S.A. del nombre de dominio “supermayorista.cl”, cuasi idéntico al nombre de
dominio en disputa. Agrega que es evidente que lo que pretendid el demandado al
solicitar el registro de dominio “supermayoristas.cl”’, fue aprovecharse del prestigio
ganado por las marcas de sus mandantes y obtener algun tipo de beneficio, de una
empresa lider en sector de venta al por mayor en nuestro pais, maxime, si sus
representados son titulares del nombre de dominio “supermayorista.cl”. Ademés de
confusién y error en el mercado, la asignacion de este nombre de dominio a un tercero
que no sea sus representados, significa un riesgo significativo para éstos, ya que un tercer
podria hipotéticamente publicitar contenidos que afecten la imagen de la marcas “Super
Mayoristas 17 y/o “Super Mayoristas 10”, en un sitio que los consumidores asociarian
inevitablemente a sus mandantes. A mayor abundamiento, una eventual deficiencia de
los servicios o productos que pudiera ofrecer los primeros solicitantes se veria
directamente trasladada a sus representados, cuestion que resulta a todas luces contrario a
derecho y a las mas minimas normas de competencia leal. Por ultimo, hace presente que
el demandado no es titular de registro alguno para la marca “Super Mayoristas”. Agrega
que los demandados han infringido el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion
para la Asignacion de Nombres de Dominio .cl. En cuanto a los fundamentos de derecho,
se refiere al cumplimiento de las normas del Reglamento de NIC Chile, ademas a que no
cabe en autos la aplicacion del principio first come, first served. Finalmente para
acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaia los
siguientes documentos: Impresion obtenida en www.inapi.cl, sitio oficial del Instituto

Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta de la titularidad por parte de sus



mandantes de las marcas citadas; Impresion de www.nic.cl que muestra la titularidad y

vigencia del nombre de dominio <supermayorista.cl> a favor de sus representados.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de Dist. Montano Dos S.A.
Dist. Montano Dos S.A. no evacud respuesta alguna a los argumentos expuestos por

Super 10 S.A.

1.6.2 Respuesta de Super 10 S.A.
Super 10 S.A. no evacud respuesta alguna, ya que, Dist. Montano Dos S.A. no expuso

planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 42 de autos, con fecha 8 de marzo de 2013 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Dist. Montano Dos S.A. con fecha 4
de junio de 2012 solicitdé el nombre de dominio “supermayoristas.cl”’. También, se
encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Super 10 S.A., lo solicitdé con fecha 25 de

junio de 2012.-

II.2  Que Dist. Montano Dos S.A. no fundamenté su mejor derecho para solicitar la
asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentd los

planteamientos esgrimidos por Super 10 S.A.



I3 Que Super 10 S.A., fundamento6 su mejor derecho en que es una de las sociedades
miembro del holding SMU, que operan los Supermercados Unimarc y su cadena de
supermercados asociados, entre los que destacan su cadena denominada “Mayoristas
Chile”, que agrupa a “Mayoristas 107, “Alvi”, “Dipac” y ”Comer”. Agrega que es titular
de las marcas “Super Mayorista 10” y “Super Mayorista 1”, las que fueron solicitadas o
registradas con mucha anterioridad a la solicitud por parte del primer solicitante del
nombre de dominio ‘“supermayoristas.cl”’. Adicionalmente, es titular del nombre de
dominio  “supermayorista.cl”’. Concluye que el concepto “Supermayoristas” estd
intimamente relacionado a sus marcas, reconocidas y con un merecido buen nombre y
fama en el mercado nacional. Hace presente la cuasi absoluta identidad entre el nombre
de dominio solicitado y las marcas registradas y/o solicitadas con anterioridad por sus
representados ademads de la titularidad del nombre de dominio “supermayorista.cl”, cuasi
idéntico al nombre de dominio en disputa. Que pretendi6 el demandado fue aprovecharse
del prestigio ganado por las marcas de sus mandantes y obtener algtn tipo de beneficio,
de una empresa lider en sector de venta al por mayor en nuestro pais. Ademas de
confusion y error en el mercado, la asignacion de este nombre de dominio a un tercero
significa un riesgo pues podrian publicitar contenidos que afecten la imagen de sus
marcas. En cuanto a los fundamentos de derecho, se refiere al cumplimiento de las
normas del Reglamento de NIC Chile, ademas a que no cabe en autos la aplicacion del

principio first come, first served.

II.4 Que debe considerarse, de acuerdo a la documentacion acompanada por Super 10
S.A., fojas 22 a 28 de autos, que consta que tiene solicitada el registro de las marcas
“Super Mayoristas 10” y “Super Mayorista 1” con anterioridad a la solicitud del nombre
de dominio en disputa por parte del primer solicitante. Que si bien las marcas solicitadas
son engafiosamente similares al nombre de dominio “supermayoristas.cl”, atendido que

¢stas no se encuentran registradas, éste antecedente no se tendra en consideracion al



resolver la controversia, atendido que nos encontramos ante una mera expectativa y no un

derecho.

II.5  Debe considerarse que Super 10 S.A. acredito, fojas 21 de autos, que a través de la
empresa relacionada Alvi Supermercados Mayoristas S.A., es titular del nombre de
dominio “supermayorista.cl”. Dicho nombre de dominio es practicamente idéntico al
nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en
disputa “supermayoristas.cl”, al primer solicitante, efectivamente podria producirse una
confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y

servicios ofrecidos.

I1.6 Del mismo modo debe considerarse que de acuerdo a lo expresado por Super 10 S.A.
su giro es precisamente un supermercado mayorista, razon por la que la denominacion

“supermayoristas” identifica los servicios que presta.

I.7  Que debe considerarse que el primer solicitante del nombre de dominio en disputa
“supermayoristas.cl”’, no argumentd su mejor derecho ni contra argumentd los
planteamientos de Super 10 S.A., razén por la que se presume que no tiene un mejor

derecho.
II.8  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio
“supermayoristas.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Super
10 S.A.

III SE RESUELVE.

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

en disputa “supermayoristas.cl” a Super 10 S.A.



Cada parte pagara sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.



