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En Santiago, a 17 de Julio de 2008

Que don CRISTÓBAL SEBASTIÁN SALDANA RIFFO, a su vez contacto
administrativo, domiciliado en Hermanos Carrera 2512, Maipú, Santiago, solicitó con
fecha l8 de Enero de 2008, el nombre del dominio "supermercadosjumbo.cl" y, los
señores CENCOSUD S.A., Representados por Sargent & Krahn, cuyo contacto
administrativo es doña Sandra Seguel, domiciliados para estos efectos en Avda. Andrés
Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago, con fecha29 de Enero de 2008, también
solicitaron el nombre del dominio supermercadosjumbo.cl;
Que mediante Oficio OF 08911, de NIC Chile, de fecha 14 de Mayo de 2008, se designó
a la suscrita como Árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre del
dominio supermercadosj umbo.cl

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a
las partes, mediante resolución, de fecha 15 de Mayo de 2008, a una audiencia de
conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 27 de Mayo de 2008, a las
12:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175,
Of. 1108, piso 11, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta
certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 27 de Mayo de 2008, a la hora fijada, se llevó a efecto la audiencia con la
asistencia de doña Claudia Méndez Massardo, en representación de CENCOSUD S.A. y
en rebeldía de Cristóbal Saldana Riffo;
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso
4o, anexo l, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral f,rjó el
procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se
levantó Acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente y vía e-mail a la
parte inasistente;
Que en dicha oportunidad, compareció por escrito don Matías Somarriva Labra, en
representación de CENCOSUD S.A., y en lo principal solicita tener presente que asume
patrocinio y poder; al primer otrosí, delega poder en la egresada de derecho doña Claudia
Méndez Massardo; al segundo otrosí, solicita tener presente que acompaña los siguientes
documentos con citación: l) Poder otorgado por CENCOSUD S.A. a Sargent & Krahn,
ante Notario José Musalem Saffie, el 15 de Junio de 2004, según Repertorio
N"62391200a; 4 Delegación y Revocación de Poderes Sargent & Krahn y Otros, según
Repertorio No493-00, de fecha 14 de Enero del 2000, ante Notario Iván Torrealba
Acevedo; 3) Fotocopia simple de patente profesional al día de don Matías Somarriva
Labra, emitida por la I. Municipalidad de Las Condes; Al tercer otrosí, solicita tener
presente casillas de correo electrónico elobos@sargent.cl, lvergara@sargent.cl,
cmendez@sargent.cl y sargent@sargent.cl, para efectos de las notificaciones; a lo que este
tribunal arbitral resolvió, a lo principal, primer y tercer otrosí: téngase presente; al
segundo otrosí, por acompañados, con citación; Que en igual fecha, este tribunal deja
constancia que el primer solicitante, don Cristóbal Sebastián Saldana Riffo, qo
compareci ó a la audiencia;

Que en fecha 10 de junio de 2008, comparece por escrito don Matías Somarriva Labra, en
representación de CENCOSUD S.A., y en lo principal solicita se asigne el nombre del
dominio supermercadosjumbo.cl a su representada, conforme a los..,siguientes
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argumentos: en consideración a las disposiciones contenidas en el texto acfinlizado del
"Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL" y al Convenio de París:
Antecedentes de hecho: 1.- Que Cencosud S.A. es una de las empresas más grandes del
país, especializada en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes
centros comerciales y homecenters; Que fue creada por don Horst Paulmann Kemna,
presidente y principal accionista, quien inició el negocio de los supernercados a fines de
la década de 1950; Que dada su vasta experiencia en el comercio minorista, decidió
incursionar en un nuevo formato de supermercado, con el objetivo de ofrecer, en un solo
lugar, la mayor variedad de productos, con la más alta calidad y el mejor servicio; Que su
idea fue revolucionariapara la industria de la época y con este concepto dio el paso inicial
hacia la expansión, creando en 1976 el primer hipermercado de Chile, JUMBO, de 7.000
metros cuadrados, ubicado en la Avenida Kennedy en Santiago; Que tras el éxito
obtenido emprendió el desarrollo de una nueva área de negocios, la edificación y
administración de centros comerciales y su internacionalización, así, en 1982 inauguró
JUMBO Centro Comercial en Argentina; Que a principios de la década de 1990 se
expandió al negocio de los centros comerciales en Chile, con la apertura de Alto Las
Condes, con más de 110.000 metros cuadrados arrendables; Que actualmente Cencosud
S.A., cuenta en Chile y Argentina, con 28 hipermercados JUMBO, 104 supermercados
SANTA ISABEL, dos supermercados LAS BRISAS, 234 supermercados DISCO,
PLAZA VEA, SUPER VEA y MINI SOL y, homecenters EASY que ya alcanzan 44
locales, y la multitienda PARIS que cuenta con 22 localeü l9 centros comerciales y 46
oficinas corespondientes al BANCO PARIS; Que su éxito es fruto de una combinación
de diversidad de productos y servicios ofrecidos, precios y calidad, lo que le ha llevado a
ser considerado en la más baja categoría de clasificación de riesgo; 2.- Que su
representada se encuentra presente en el mercado por más de 30 años, siendo
Supermercados Jumbo una de las cadenas de retail más importante de Chile, reconocida
ampliamente por la calidad de sus productos y sus convenientes precios; Que el
hipermercado cuenta con diversos locales en la región metropolitana, como también en
comunas con altos niveles de población, tales como: Las Condes, La Florida, Maipú,
Santiago, Puente Alto, San Miguel, La Dehesa, La Reina, Providencia, etc.; Que tiene
sucursales a lo largo de todo Chile, ubicándose en Calama, Antofagasta, Concepción,
Copiapó, La Serena,Yalparaíso, Viña del Mar, Los Andes, Rancagua, Curicó, Chillán,
Temuco, Puerto Montt, etc.; Que no sólo se circunscribe a los límites de nuestro país sino
que además es un actor importante en el mercado del retail en Argentina y que en este
sentido es importante resaltar que su fama, prestigio y notoriedad constituyen en la
práctica, un hecho público y notorio; 3.- Que como parte de la estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, su representada cuenta con
numerosas marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, y entre ellas
aquellas que coffesponden precisamente al signo JUMBO y las que se estructuran sobre la
misma expresión, tales como: Registro N'736.524, "JUMBO", mixta, para distinguir
establecimiento comercial en clases I a34, en las regiones primera, tercera, etJarta, sexta,
séptima, undécima y duodécima; Registro No736.525, "JUMBO", denominativa, paqa
distinguir servicios clase 35; Registro N"726.802, "JIJMBO", denominativa, para

distinguir productos clase 1l y 31; Registro N"599.588, "JUMBO", denominativa, para
distinguir productos clase 29; Registro N"516.144, "JUMBO", denomirlativa, paru
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distinguir servicios clase 35; Registro N'516.145, "JUMBO", denominativa, para
distinguir establecimiento comercial clases I a 34, en la decimotercera región; Registro
N"611 .I27, "JUMBO", denominativa, para distinguir establecimiento comercial clase I a
34, en las regiones primera, segunda, séptima, octava, novena y décima; Registro
N'624.444, "JUMBO", mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases I a 34,
en las regiones segunda, quinta, octava, novena, décima y decimotercera.
Registro N"61 I . 159, "JUMBO", denominativa, para distinguir establecimiento comercial
en clases I a 34, en la región duodécima; Registro N'633.443, "JUMBO", mixta, para
distinguir servicios clase 39:' Registro N'648.044, "JIJMBO", denominativa, para
distinguir servicios clase 35; Registro N'728.7I2, "JUMBO", denominativa, para
distinguir establecimiento comercial clases I a34, en las regiones tercera, cuarta, quinta y
sexta; Registro N'759.702, "JUMBO", denominativa, para distinguir productos clase 32;
Registro N'722.074, "JIJMBO", denominativa, para distinguir productos clase 19;
Registro N"738.466, "JIJMBO", mixta, para distinguir servicios clase 35; Registro
N"724.390, "JUMBO", denominativa, para distinguir establecimiento comercial clases I a
34, en la región undécima; Registro N'733.128, "JUMBO", denominativa, para distinguir
establecimiento comercial clases 3,6,2I,24,29,30 y 31, en las regiones quinta, octava y
decimotercera; Registro N"803.214, "JUMBO CALIDAD DE VIDA", mixta, parc
distinguir productos clase 16; Registro N'803.215, "JUMBO CALIDAD DE VIDA",
mixta, para distinguir productos clase 29; Registro N"803.765, "JUMBO CALIDAD DE
VIDA", mixta, para distinguir servicios clase 35; Registro N"803.769, "JUMBO

CALIDAD DE VIDA", mixta, para distinguir productos clase 31; Registro No803.770,
"JUMBO CALIDAD DE VIDA", mixta, para distinguir productos clase 30; Registro
N"803.318, "JUMBO CALIDAD DE VIDA", mixta, para distinguir productos clase 32;
Registro N"799.270, "JUMBO CITY", denominativa, para distinguir establecimiento
comercial clases I a 34, en las regiones primera a decimotercera; Registro N'807.098,
"JUMBO, DAR LO MEJOR NO CUESTA MAS", mixta, para distinguir servicios clase
35; Registro N"707.793, "JUMBO EXPRESS", denominativa, para distinguir
establecimiento comercial clases I a 34, en las regiones primera a la decimotercera;
Registro N"799.807, "JUMBO L ELEFANTASTICO", mixta, para distinguir productos
clase 16; Registro N'743.439, "JUMBO KIDS", denominativa, para distinguir productos
clase 30; Registro N'745.143, "JUMBO LE DA MAS", lema, para distinguir
establecimiento comercial clases I a34, en la decimotercera región; Registro N"622.370,
"JUMBO OFERTA", denominativa, para distinguir servicios clase 35; Registro
N'744.573, "JUMBO OK", denominativa, para distinguir productos clase 16; Registro
N"801.389, "JUMBO PLUG AND PLAY", denominativa, para distinguir productos clase
16; Registro No750.593, "JUMBO TE DA MAS",lema, para distinguir servicios clase 35;
Registro N'765.468, "JUMBO TRADICION DE CALIDAD", mixta, para distinguir
servicios clase 35; Registro N"722.002, "JUMBO VECINO", denominativa, para
distinguir establecimiento comercial clasesl a 34, en las regiones primera a
decimotercera; Registro N"665.211, "JUMBO, CALIDAD A LOS MEJORES
PRECIOS", lema, para distinguir establecimiento comercial clasesl a 34, en la regio¡r
decimotercera; Registro No743.522, "JUMBO, MAS DE LO MEJOR POR MENOS",
lema, para distinguir establecimiento comercial clasesl a 34, en las regiones- tercera,
cuarta, quinta y sexta; Registro N"750.506, "JUMBO, OPERACIÓN atfORSÓ", lema,
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para distinguir establecimiento comercial clases I a 34, en las regiones terceta, cuarta y
sexta; Registro N"738.484, "JIJMBOPACK", denominativa, para distinguir
establecimiento comercial clases I a 34, en las regiones primera, tercera, ouarta, séptima,
undécima y duodécima; Registro No778.521, "MAS JUMBO", mixta, para distinguir
productos clase 16 y Registro N"690.362, "CALIDAD JUMBO", mixta, pdr? distinguir
productos clase 29; 4.- Que los usuarios de Internet ingresan a sitios mediante nombres
que les son familiares y en este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de
dominio "SUPERMERCADOSJUMBO.CL" a una página que diga relación con su
mandante; Que como una prueba más del mejor derecho de que goza su representada, ésta
es titular de los siguientes nombres de dominio: SUPERMERCADOJUMBO.CL;
HIPERMERCADOSJUMBO.CL; JUMBORECLAMOS.CL: JUMBOCEL.CL;
JUMBODISCOTINT.CLI JUMBOFESTIVAL.CL: JUMBOINTERNET.CL;
JUMBOMAS.CL; JUMBOPRECIOS.CL;; JUMBOSCOOL.CL; JUMBOTAXIS.CL;
JUMBOVIRTUAL.CL; JUMBOWEB.CL; JUMBOX.CL; ALÓJUMBO.CL;
CIRCOJUMBO.CL; JUMBO.CL y ECOJUMBO.CL; 5.- Que con el objeto de proteger
su activo, la mandante se ha preocupado de registrar las marcas que identifican a esta
cadena de hipermercados, la cual es idéntica al elemento principal y distintivo del nombre
de dominio en disputa y que su comparación es elocuente y no merece mayores
comentarios: JUMBO (marca comercial de su mandante) y
SUPERMERCADOSJUMBO.CL (nombre de dominio en disputa); Que en efecto, la sola
comparación comprueba que la partícula principal del nombre de dominio en disputa es
idéntica a la familia de marcas comerciales de su mandante, y lá posibilidad de confusión
que existiriaparu los usuarios de Internet es simplemente evidente; máxime, considerando
que JUMBO constituye desde hace más de treinta años una de las principales cadenas de
superrnercados, tanto en Chile como en Argentina; Que la estructura del nombre de
dominio en disputa denota claramente la mala fe del demandado, pues vincula el signo
"JUMBO" con la expresión "SUPERMERCADOS", en conocimiento del evidente
prestigio de Supermercados Jumbo, lo que permite colegir que la solicitud del dominio en
disputa obedece a un intento ilegítimo por aprovecharse de la fama y notoriedad de las
marcas de su mandante, o bien, de denostar la imagen que ésta tiene en el mercado; Que
no cabe la menor duda que el usuario de Internet será inducido a error en el caso que se
asignara el nombre de dominio en disputa a un tercero, considerando la fama y notoriedad
de la marca de su mandante y su amplia presencia en Internet, toda vez ,que al acceder a
dicho sitio, esperará encontrar información relativa a JUMBO y sus productos; Que existe
una vinculación directa entre el nombre de dominio en conflicto y la mandante, de ahí que
éste tenga un legítimo interés en el primero; Que también se puede apreciar que el nombre
de dominio en disputa es idéntico con aquellos de que es titular su mandante, también de
la sola comparación, pues: SUPERMERCADOJUMBO.CL (nombre de dominio de su
mandante) con SUPERMERCADOSJUMBO.CL (nombre de dominio en disputa) e
HIPERMERCADOSJUMBO.CL (nombre de dominio de su mandante); Que en efecto, la
existencia de una letra "S" para generar el plural del término "SUPERMERCADO", en el
dominio disputado en autos, no puede ser considerado bajo ningún punto de vista conro
un elemento diferenciador del nombre de dominio de su mandante. Todo lo contrario,
dicha formula hace más claro aún el riesgo de confusión que existiría para lgs irsuarios de
Internet y, dicho sea de paso, hace todavía más evidente que el demandando se esforzó, en
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un indiscutible acto de mala fe, por buscar una expresión que fuera lo más parecida
posible a los signos por los cuales ha sido reconocida su representada y supermercados;
Respecto de los antecedentes de derecho: 1.- El explosivo desarrollo y masificación de la
red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años
a una serie de conflictos de carácter jurídico, especialmente con los denominados
"nombres de dominio" que se utilizan en dicha red; Que el nombre de dominio consiste en
una o'dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario
de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder
utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como
páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.; Que lleva implícita la
idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique
como, por ejemplo, UNIVERSIDAD DE CHILE, JUMBO o FIAT, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la
red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso,
caótico y de escaso valor comercial; 2.-En cuanto a los criterios aplicables para resolver
estos conflictos, el criterio de titularidad sobre marcas comerciales, que el derecho
comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en
nuestro país, han efectuado una inmediatay lógica relación entre los nombres de dominio
y las marcas comerciales, que permiten sostener que los nombres de dominios, además de
la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del
origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que
los consumidores caigan en errores o confusión con respecto'a ellos, facilitando así el
comercio. Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de
publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose
así la marca; Que su mandante cuenta con una familia de registros marcarios para el signo
"JUMBO", por lo que resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran
interés para ella, toda vez que constituye una gran herramienta para publicitar y
promocionar sus Supermercados Jumbo; Que en cuanto a ICANN, gue entró en vigencia
el año 2000 con la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP")

desanollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), reconoce como aspecto
fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios
para el signo en cuestión; Que dicha normativa señala que se considerarán como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: "El nombre de
domínio otorgado es idéntíco o confusamente similar a una marca de productos o
servícios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. "; En cuanto a OMPI
(Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), así como las
Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WPO
Panel Víews on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de
revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que
el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular dEl
dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre é1, o cuando se ha registrado el
dominio de mala fe; Que NIC - CHILE ha recogido dichos criterios, a través de sus
Artículos 20, 2l y 22 del Reglamento, y en particular el artículo 22 que señala: "Será_

)



TRIBTJNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.

Arbitraje: supermercadosjumbo.cl
Rol No. 142-2008
OF NIC: OF. 08911

causal de revocación de un nombre de domínio el que su inscripcíón sea abusiva, o que
ello haya sído realizada de mala fe; La inscripción de un nombre de domínio se
considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el
nombre de dominío sea ídéntíco o engañosamente similar o una morca de producto o de
servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido."; Que se debe tenerpresente, que si se asignara el nombre de
dominio al demandado, se estaría produciendo una dilución de las reconocidas marcas
que corresponden a la expresión "JUMBO" de su mandante y que podría causar confusión
a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio
"SUPERMERCADOSJUMBO.CL" con la intención de informarse acerca de los
hipermercados de su mandante; Que el criterio que reconoce la relación existente entre
nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por
tanto, coffesponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos,
especialmente, porque su mandante es titular de una familia de registros marcarios
vigentes, los cuales son idénticos al elemento principal y distintivo del nombre de
dominio en disputa; B) Acerca de la creación intelectual del signo pedido: Que fue su
representada quien creó la denominación Supermercados Jumbo para su cadena de
supennercados, y que es de toda lógica y justicia que pueda ampararla y protegerla de
terceros, especialmente cuando ha invertido en infraestructura, personal y otra serie de
bienes tangibles, porque el nombre con el cual son conocidos los hipermercados de su
mandante constituye uno de sus activos más importantes, y que dicho signo identifica a
una de las cadenas de supermercados más importantes en el rubro del retail y mas
representativos de CENCOSUD S.A., por lo que su nombre y fama resultan evidentes; C)
Sobre el criterio de la notoriedad del signo pedido: Esta teoría postula que el titular de un
nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad
y prestigio, y que cuando una marca alcanza dichos caracteres, su campo de protección
debe ampliarse para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por
parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París; Que de
aplicar este criterio, nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el
nombre de dominio "SUPERMERCADOSJUMBO.CL", debido a que el signo "JUMBO"

fue creado por su mandante y ha sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio, por lo
tanto, conesponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en
estos autos y asignar el nombre de dominio "SUPERMERCADOSJUMBO.CL" a su
representada; D) En cuanto al Convenio de París, que fue promulgado en Chile mediante
el Decreto N" 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario
Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis establece qve: "Los países de la
Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fabríca o de comercio que constituya la reproducción, imítacíón o traducción,
susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del
registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocída como siendo ya morca de una
persona que pueda beneficíarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencíal de la marca constituln
la reproducción de tal marca notoriamente conocída o una imitación susceptible de crear
confusión con ésta."; Que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso
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de las marcas de su mandante, colrespondientes a la expresión "JUMBO" y sus derivadas,
han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su
explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco
de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena parc
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha
notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa
y notoria; Que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público
asociaría dicho nombre a su representada, o deduciría lógicamente que se trata de un sitio
de propiedad su mandante, incurriendo en error y confusión ya que el demandado en nada
se relaciona con la misma, Que además, el artículo l0 bis del mismo Tratado
Internacional, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente: " I) Los países de la
Unión están obligados a aseguror a los nacionales de los países de la Unión una
protección eficaz contra la competencia desleal; 2) Constituye acto de competencia
desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en matería industrial o
comercíal; 3)En particular deberán prohibírse: I. cualquier acto capaz de crear una
confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
octivídad industríal o comercíal de un competídor;_2. las aseveraciones falsas, en el
ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la
actividad industriol o comercíal de un competidor; 3. las indícacíones o aseveraciones
cuyo empleo, en el ejercícío del comercio, pudieren índucir al público a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos. "; Que de lo anterior, también es evidente la confusión que se
produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se
relaciona con mi representada y que es muy similar ala marca notoria y famosa de la que
es titular mi mandante; E) Sobre el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial
Legítimo, este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de
dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca
dichos productos y servicios, y su mandante efectivamente tiene registrada la marca
"JUMBO", la cual es idéntica al elemento principal del dominio en conflicto, que como
ya se ha dicho, ha estado presente en el mercado bajo dicho signo a través de una de las
cadenas de supermercados más importante de Chile y Argentina, desde hace más de tres
décadas; F) En cuanto al criterio de la identidad, que establece que coffesponderá asignar
el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro
derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, también es plenamente
aplicable al caso de autos, ya que su representada es titular de la marca famosa y notoria
"JUMBO", la cual es idéntica al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa;

Que este criterio ha sido recogido por nuestra jurisprudencia nacional como en el fallo del
2l de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "El criterio de la
identidad señala que el nornbre de dominio en dísputa se debe asignar a quien tenga una
más estrecha reloción con el mismo.. "; G) Que también el criterio de la solicitud abusiva
es recogido por el "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", pues en
su artículo 22 dispone que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que
su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fr, Lo ínscripcíón de
un nombre de dominío se consíderará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes: I") Que el nombre de dominio sea idéntíco o engañosamente similatr''a una

7



TRIBIJNAL ARBITRAL
Jacquelinj Abarza T.

Juez Arbitro

Arbitraje: supermercadosjumbo.cl
Rol No. 142-2008
OF NIC: OF. 08911

marco de producto o de 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 legítímos con respecto del nombre de dominío, y

3") Que el nombre de dominío haya sido inscrito y se utilice de mala fe. 
"; 

Que en el caso
de autos, esta parte estima que se cumplen las tres condiciones señaladas anteriormente,
pues es claro que el elemento principal del nombre de dominio es idéntico a la famosa y

notoria marca "JUMBO" de su representada, Que el demandando no tiene ningún interés
legítimo en el dominio "SUPERMERCADOSJUMBO.CL", ya que no es titular de

marcas comerciales similares ni de nombres de dominio similares que le pudieran avalar;

Que nadie puede desconocer la fama y notoriedad de la marca "JUMBO", como
asimismo, el prestigio de los Supermercados Jumbo de su representada, de modo que la

solicitud del dominio en disputa: "SUPERMERCADOSJUMBO.CL", denota claramente
la mala fe del solicitante, puesto que no puede sino haber sido solicitado por la contraria,
para perjudicar de alguna forma a su mandante, o bien, para aprovecharse de la fama y

notoriedad que le ha dado ésta a la expresión "JUMBO"; 
Que en consecuencia, en la

especie concuffen claramente los tres requisitos establecidos por la norma citada, por lo
que se puede concluir que la solicitud del primer solicitante ha sido abusiva, y por ende,

contraria a la Buena Fe; Que es fundamental, que en el procedimiento de asignación de

nombres de dominio, estas conductas sean severamente sancionadas, pues no sólo obligan

a que personas y empresas se vean inmersas en litigios generados por el simple capricho

de terceros, sino que además dichos actos son absolutamente contrarios a la totalidad de la

normativa y principios que informan a dicho procedimiento, al desarrollo de Internet y al

comercio electrónico; Que a mayor abundamiento, esta parfe se permite citar lo señalado

en la sentencia del nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", ya mencionada , en cuanto a

que: "la buena fe ,o es sólo un principio aplícable a la resolución de conflictos de

nombres de domínío, en los términos del "Reglomento de Asignación de Nombres de

Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema
jurídíco, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de

esta naturaleza"; Que de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente

los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de numerosos registros

marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la vinculación de esa marca con los

supermercados de su mandante, así como también la titularidad de numerosos nombres de

dominio afines, esta parte considera que la titular del mejor derecho parala obtención del

nombre de dominio en disputa es su representada y que debe tenerse presente los

antecedentes y registros marcarios antes citados, los cuales acreditan que su mandante es

quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "JUMBO" para distinguir en

el mercado a una de las más importantes cadenas de supermercados;

Que la asignación del dominio "SUPERMERCADOSJUMBO.CL" al demandado de

autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que

no se condice ni con el espíritu de la normativa marcaria vigente ni con los criterios

propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados

intérnacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados

por Chile; Por tanto, esta parte solicita tener por presentada demanda en juicio arbitral

contra de CRISTOBAL SEBASTIAN SALDANA RIFFO, acogerla a tramiúáción y en

definitiva resolver asignando el nombre de dominio "SUPERMERCADOSJIfMBO.CL" a
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su mandante, con expresa y ejemplar condenación en costas a la contraparte, toda vez que
ha actuado de mala fe; En otrosí, sin perjuicio de lo que esta parte pruebe en la etapa
procesal corespondiente, acompaña con citación los siguientes documentos: 1. Copias de
los certificados de registros marcarios individualizados en el No 3 de esta presentación;2.
Copias impresas de registros del nombres de dominio individualizados en el No 4 de esta
presentación; 3. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio
"viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de mayo de 2006; 4. Copia del sitio de Internet
www.wikipedia.org, en donde consta información de Supermercados_Jumbo; 5. Copia del
sitio de Internet WWW.JUMBO.CL, de donde se desprende la fama y notoriedad de la
marca "JUMBO" de su mandante, como asimismo, la amplia presencia en Internet
mediante este signo; 6. Copia de la búsqueda de la expresión "JUMBO" en el famoso sitio
de Internet www.google.com; A todo lo cual este Tribunal Arbitral proveyó, a lo
principal: por presentadas las argumentaciones, traslado por el término de 5 días; al otrosí:
por acompañados documentos, con citación;
Que con fecha 30 de Junio de 2008, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula
segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, este tribunal Arbitral recibe la
causa a prueba por el término de 5 días, y fija como punto de prueba se acredite la
existencia de hechos que constituyen el mejor derecho alegado;
Que con fecha 08 de Julio de 2008, se citó a las partes a oír sentencia.
Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que don Cristóbal Sebastián Saldana Riffo tiene la calidad de
primer solicitante, del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su
solicitud, en forma previa a los señores Cencosud S.A.;
2.- Que consta igualmente en este proceso, que la primera solicitante, habiendo sido
notificada por carta certificada y via e-mail, no compareció durante el proceso;
3.- Que consta de los documentos acompañados por el segunda solicitante, no
objetados, que esta empresa tiene numerosas marcas registradas, en el país, con la
expresión JUMBO, tanto aisladamente considerada como en conjunto con otros vocablos,
para distinguir establecimiento comercial de toda clase de artículos, entre otros rubros,
que el registro más antiguo, según deduce, de los documentos acompañados, este
sentenciador, data del año 1988 y que dicha marca es ampliamente conocida para
distinguir una cadena de supermercados;
4.- Que el nombre del dominio en conflicto en estos autos está constituido por la
expresión JUMBO, idéntica a la marca registrada por la segunda solicitante con la
agregación de la expresión SUPERMERCADOS, rubro en el que precisamente es
conocida dicha marca;
5.- Que el registro como marca de una expresión constituye un derecho de propiedad
otorgado por la ley 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industrialesy
protección de los derechos de propiedad industrial y su Reglamento, Decreto Supremo No
177, de 6 de mayo de 1991 , y además, también tiene consagración constitucio"Yd través
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del artículo 19 N'25, inciso 3o, de la Constitución que garantiza la propiedad industrial
sobre las patentes de invención, marcas comerciales;
6.- Que la primera solicitante no ha demostrado tener derechos o intereses legítimos
ni mejor derecho, con respecto al nombre del dominio supermercadosjumbo.cl, aparte
de haber presentado su solicitud, ante NIC Chile, en primer lugar;
7.' Que el Anexo I de la Reglamentación de NIC Chile, que fija el Procedimiento de
Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador". de los
árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza. lo que significa,
en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá
resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
8.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresión 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 y/o mejor derecho del solicitante posterior;
9.- Que respecto de la buena o mala fe del primer solicitante, de acuerdo a los
principios generales que inspiran nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y
tampoco se ha acreditado en el proceso un hecho material que constituya mala fe;
10.- Respecto de los derechos del segundo solicitante, estos están expresados en el
numerando tres precedente;
21.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados , de acuerdo a
las normas de prudencia y equidad este sentenciador estima que existen antecedentes
para preferir al segundo solicitante en relación al primero
22.- Cada parte pagaú 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 l, Procedimiento de mediación y arbitraje,
artículo 8, inciso 4, se resuelve: Asígnese el nombre del dominio
"supermercadosjumbo.cl", al segundo solicitante señores CENCOSUD S.A..

Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de
NIC Chile, firmese la presente resolución por las Testigos, doña Gabriela Segovia V.. y
doña Joyce Slight O. para estos efectos y remítase el expediente a NIC Chile. r-*\
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