JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 24 - 2014
Juicio arbitral “todomayorista.cl”
Guillermo Antonio Villablanca Rojas vs. Walmart Chile S.A. vs. Super 10 S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
todomayorista.cl

Santiago, 15 de Mayo de 2014.
VISTOS:

Que con fecha 27 de Julio de 2013, 1.) don Guillermo Antonio Villablanca
Rojas, con domicilio para estos efectos en calle Compania No. 1230, Santiago,
inscribio para si el nombre de dominio todomayorista.cl. Que con fecha 21 de
Agosto de 2013, presentd solicitud competitiva por el mismo nombre de
dominio 2.) Walmart Chile S.A., domiciliada en Hendaya 60 Piso 4, Las
Condes, Santiago. Que por ultimo y con fecha 22 de Agosto de 2013, 3.)
Super 10 S.A., domiciliada en Cerro El Plomo 5680 Piso 19, Las Condes,
Santiago, solicitd a su vez el referido nombre de dominio.

Que conforme a lo dispuesto en los articulos 10, 12 y 4° transitorio de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL vigente a la fecha de la traba de la Litis, en adelante “el Reglamento” o
“Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas en el Anexo
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y
demas normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No.
19432, se designd a la suscrita como arbitro para la resolucién del presente
conflicto de asignacién del nombre de dominio todomayorista.cl, aceptando
dicho encargo seglin consta en autos, jurando desempefiar dicho cometido
fielmente y en el menor tiempo posible.

Que segun consta a fojas 6, se citd a las partes a una audiencia a
celebrarse el dia 18 de Marzo de 2014, a la que asistio don Flavio Belair Santi,
abogado en representaciéon de don Guillermo Antonio Villablanca Rojas, como
primer solicitante; don Juan Pablo Zamora Iturra, abogado en representacién
de Super 10 S.A. como tercer solicitante; en rebeldia de Walmart Chile S.A.
como segundo solicitante; y con la asistencia del arbitro quien conoce de este
conflicto. Al no producirse conciliacion, el Tribunal fijé en dicha audiencia las
bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera
personal a los asistentes.

Que a fojas 19 y siguientes, con fecha 1°. de Abril de 2014, don
Christopher Doxrud Garcia-Huidobro, abogado, en representacion de don
Guillermo Antonio Villablanca Rojas, como primer solicitante del nombre de
dominio todomayorista.cl, interpone demanda arbitral solicitando la asignacion
del nombre de dominio disputado, allegando sus argumentos y pruebas para
obtener lo pedido. En sintesis, expone:

a. Que su mandante es un empresario en el rubro de la venta mayorista
de productos, especialmente de alimentos. Anteriormente duefo del
supermercado mayorista ALVI (Alimentos Villablanca), hoy a través de
la sociedad Inversiones y Administraciones Gerona S.A., desde el afio
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2013 es la actual duefia de los activos de la sociedad Distribuidora del
Pacifico S.A., conocida en Chile como DIPAC. El hecho de haber
realizado la solicitud de nombre de dominio bajo el nombre del sr.
Villablanca es un hecho circunstancial, sin perjuicio de que sera
transferido a la sociedad Distribuidora del Pacifico S.A.
Que para acreditar sus pretensiones, acompafia informe de registros
marcarios, acreditando 23 marcas comerciales a nombre de
Distribuidora del Pacifico, ligadas en su mayoria a la venta vy
distribucion de productos.
Que como argumentos de derecho, en primer lugar destaca que
conforme al articulo 10 del Reglamento de Nic Chile, son los solicitantes
distintos del primero quienes deben acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio disputado. Asimismo, el
nombre de dominio es una expresion genérica, y como tal no puede ser
apropiada por ninguna persona de modo exclusivo y excluyente. Sin
embargo, su mandante tiene una estrecha vinculacion al concepto del
nombre de dominio, no constituyendo por ende un mero capricho ni la
intencién de causar perjuicio a terceros, lo cual encuentra sustento en
los articulos 20 y siguientes del Reglamento.
Que cita como jurisprudencia sentencia sobre nombre de dominio
webdreams.cl, dictada con fecha 12 de Enero de 2009 por el Juez
Arbitro sr. Marcos Morales Andrade, al estimar aplicable el “criterio de
la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya
marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio
litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha
identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el nucleo relevante o
evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente
una mayor similitud o vinculacién légica”. Por Gltimo, estima aplicable
el principio first come, first served en el caso de estimar que existe
igualdad de derechos entre los solicitantes respecto al nombre de
dominio disputado.

Que por lo expuesto, solicita en definitiva la asignacién del nombre de

dominio todomayorista.cl a su representado, con expresa condena en

costas. Que en un otrosi de su presentacion, acompana los siguientes
documentos, con citacion, no impugnados por las contrapartes:

1. Copia simple de escritura de constitucion y extracto de la sociedad
Network Food SpA, donde aparece como controlador la sociedad
Inversiones y Administraciones Gerona S.A., representada por don
Guillermo Villablanca.

2. Noticia publicada en periddico electronico emol.com, de fecha 22 de
Octubre de 2013, relativa a la venta por parte de SMU de DIPAC a
Network Food SpA.

3. Noticia publicada en periddico electronico emol.com, de fecha 23 de
Octubre de 2013 titulada “Villablanca concreta regreso a negocio
mayorista y prevé captar un 18% del mercado”

4. Noticia publicada en periddico electrénico La Tercera, de fecha 9 de
Diciembre de 2012, titulada “Ex duefio de ALVI llevara su negocio
inmobiliario a Per( y Colombia”.

5. Noticia publicada en periddico electrénico El Mostrador, de fecha 23
de Octubre de 2013 titulada “SMU vende DIPAC con fuerte
descuento y mercado lo ve como sefial que Saieh necesita hacer
caja rapido”, con el subtitulo “La empresa vuelve a la familia
Villablanca”.

6. Articulo del diario La Segunda, de fecha 29 de Febrero de 2012,
titulado “Inmobiliaria del ex duefio de ALVI negocia compra de
proyecto “Espacio M"”.

7. Impreso de la pagina web de la Universidad Adolfo Ibanez relativa a
alumnos que han cursado su MBA, donde se destaca a don
Guillermo Villablanca como Presidente, en ese entonces, de Alvi
Supermercados Mayoristas S.A.

8. Impreso de pagina web www.dipac.cl.

9. Listado de sucursales de DIPAC a lo largo de Chile.

10. Informe de marca de propiedad de DIPAC S.A.
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Que con fecha 1°. De Abril de 2014, don Cristobal Porzio Honorato,
abogado en representacién de Super 10 S.A., como tercer solicitante del
nombre de dominio todomayorista.cl, interpone demanda competitiva,
alegando mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa,
acompafiando asimismo sus argumentos y pruebas para obtener la asignacién
del dominio en disputa. Expone, en sintesis, lo siguiente:

a. Que su representada nace el afio 1981 bajo el nombre de
DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A., en Curico, siendo el primer
supermercado mayorista del pais. En el afio 2008, pasa a formar parte
del grupo SMU S.A., logrando a la fecha posicionarse como compaiiia
lider en los distintos segmentos del retail en Chile. Actualmente Super
10 S.A. forma parte de una red de supermercados mayoristas tales
como Mayorista 10, Alvi y Dipac, todo al alero de SMU S.A.

b. Que su representada y sus empresas relacionadas son y han sido
titulares de diversas marcas comerciales relacionadas con la expresion
“Mayorista”, acompafiando al efecto 22 registros marcarios. Asimismo,
acompafa solicitudes No. 943729, “MAYORISTA 10”, denominativa,
clase 35, de fecha 9 de Marzo de 2011, y solicitud No. 926239, “SUPER
MAYORISTA 10”, mixta, establecimiento comercial clases 1 a 34, de
fecha 25 de Octubre de 2010.

c. Que sus representados y empresas relacionadas son titulares en Chile y
el extranjero de los siguientes nombre de dominio:

- Super 10 S.A. o Distribuidora Super Diez S.A.: mayoristas10.cl,
mayoristal0.cl, mayoristadechile.cl, mayoristasdechile.cl,
solomayorista.cl, clubmayorista.cl, redmayorista.cl (Chile),
mayoristal0.com.pe, mayoristal0.pe (Peru).

- Mayoristas del Sur Limitada: mayoristasdelsur.cl

- Alvi Supermercados Mayoristas S.A.: supermercadomayorista.cl,
supermercadosmayorista.cl, lidermayorista.cl, mercadomayorista.cl,
hipermayorista.cl, supermayorista.cl.

d. Que el importante nimero de registros y solicitudes de marca que
contienen la expresion “mayorista” de propiedad de sus representados,
demuestra la importancia que tiene para ellos dicha expresion, base de
todas sus marcas comerciales, lo cual queda demostrado por lo demas
que las solicitudes de las marcas “Mayorista 10” y “"Super Mayorista 10"
fueron presentadas recientemente en 2012, lo que demuestra el interés
e importancia estratégica que tienen para ellos.

e. Que en razon de esta familia de marcas y nombres de dominio
estructurados sobre la palabra “"MAYORISTA”, los consumidores y
usuarios de Internet relacionan dicha expresiéon con su mandante, por
lo que cualquier marca o nombre de dominio constituido de forma
similar sera naturalmente asociado a Super 10 S.A. y/o a sus empresas
relacionadas. Debido a lo anterior, la titularidad y uso del nombre de
dominio todomayorista.cl por parte del primer o del segundo
solicitante, generara toda clase de confusion y error entre los usuarios
de internet, maxime si los servicios que pretendan ofrecer los otros
solicitantes se relacionan o son idénticos a los protegidos por las
marcas que contienen la expresidon “mayorista” de propiedad de sus
mandantes.

f. Que el primer solicitante no ha adicionado elemento alguno que
otorgue distintividad a la expresion solicitada. La adicion de la palabra
“TODO” no constituye elemento diferenciador suficiente, al ser un
término de uso comun. Que su mandante, al ser el primer y principal
supermercado mayorista de Chile, tienen un derecho legitimo y
preferente para ser titular de una expresion que contenga dicha
mencién.

g. Que como argumentos de derecho, indica entre otros el cumplimiento
de las normas del Reglamento de Nic Chile, en especifico del articulo 14
del Reglamento de Nic Chile. ElI primer solicitante sin embargo ha
infringido cada una de las hipdtesis contenidas en dicho articulo. En el
particular, mencionar respecto a las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los articulos 4 y 13 del Cédigo de Etica Publicitaria, los que
se encontrarian asimismo vulnerados por el uso indebido e injustificado
de la expresion “MAYORISTA” que pretenden realizar los demandados.
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Que respecto a los principios de competencia leal y ética mercantil, se

esta realizando un acto de competencia desleal conforme a los articulos

3y 4 de la Ley No. 20.169, al intentar registrar el nombre de dominio
todomayorista.cl, dado que al ser idéntico a las marcas comerciales de

sus mandantes, se intenta aprovechar de la reputacion de Super 10

S.A. y de dichas marcas con la expresion “MAYORISTA”. Que por

ultimo, y respecto a la afectaciéon de derechos validamente adquiridos

por terceros, invoca la familia de marcas comerciales ya sefialados y la
vulneracion que les provocaria respecto a dichos derechos que se le
conceda el uso de la expresién "MAYORISTA” a un tercero ajeno a él.

Que no procede la aplicacion del principio first come, first served,

puesto que la titularidad sobre las marcas y nombres de dominio de su

mandante le confieren un mejor derecho sobre las pretensiones de los
otros solicitantes.

Que solicita en definitiva tener por acogida la demanda, y obtener en

definitiva se asigne el nombre de dominio todomavyorista.cl a su

mandante. Que como documentos acompafiados a su demanda, bajo
apercibimiento legal, y no impugnados por la contraparte, figuran los
siguientes:

1. Copia simple de impresiones obtenidas de www.inapi.cl, que dan
cuenta de la titularidad de 22 registros de marca de propiedad de la
demandante y sus empresas relacionadas, y 2 solicitudes de marca
comercial.

2. Copia simple de impresiones obtenidas de www.nic.cl, que dan
cuenta de la titularidad de 12 nombres de dominio .cl, por parte de
la demandante y sus empresas relacionadas.

3. Copia simple de impresiones obtenidas de punto.pe que dan cuenta
de la titularidad de 2 nombres de dominio .com.pe y .pe, por parte
de la demandante y sus empresas relacionadas.

4. Impresién obtenida de sitio web www.wikipedia.cl, que da cuenta
de la historia de SMU y Unimarc.

5. Impresiones publicitarias que dan cuenta de la difusion de los
supermercados mayoristas que pertenecen a SMU.

Que a fojas 170 y siguientes, con fecha 9 de Abril de 2014, el

apoderado del primer solicitante, evacua el traslado conferido a fojas 169. En
sintesis, indica lo siguiente:

a.

Que parte de los registros singularizados por la contraparte
corresponden al titular Alvi Supermercados Mayoristas S.A., y no a
alguna de sus empresas indicadas como ‘“relacionadas”. Su
representado fue socio principal de ALVI, quien fue la duefia y creadora
original de dichas marcas.

Que la contraparte sefiala que DIPAC formaria parte de una red de
supermercados de ésta, lo cual no es efectivo puesto que DIPAC fue
adquirido por su representada a través de una de sus sociedades.

Que Super 10 S.A sea titular de nombres de dominio que contengan la
expresion “mayorista” o “mayoristas”, en ningln caso lo hace duefo de
la misma como para ostentar un monopolio exclusivo y excluyente de
dicha palabra.

Que respecto a la infraccion del articulo 14 del Reglamento de Nic
Chile, Cddigo de Etica Publicitaria, y Ley No. 20.169 sobre Competencia
Desleal, tales acusaciones son falsas, sin respaldo probatorio que las
justifiquen.

Que al primer otrosi de su presentacion, acompafia los siguientes
documentos, con citacion y no impugnados por la contraparte:

1.

2.

Impresos obtenidos de NIC Chile, que dan cuenta que los dominios
mayorista.cl, mayoristas.cl, mayoristasdelsur.cl,
mercadosmayoristas.cl, preciomayorista.cl y megamayorista.cl
coexisten a nombre de diversos titulares.

Copia simple de poder otorgado a Johansson & Langlois en el afio 2005,
donde figura el sr. Guillermo Villablanca en representaciéon de Alvi
Supermercados Mayoristas S.A. en conjunto con el sr. Gabriel Molina.
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Que al segundo otrosi de su presentacién, solicita hacer reserva expresa
de las acciones que su representado pueda hacer, respecto de las acusaciones
ya expresadas, lo que este Tribunal tiene presente.

Que con fecha 9 de Abril de 2014, don Hernan Rios De Marimén, abogado,
en representacion del tercer solicitante, evacla el traslado conferido por este
Tribunal a fojas 73, exponiendo en sintesis lo siguiente:

a. Que la contraria hace una resefia tanto de la historia de ALVI, como de
DIPAC. Sin embargo no presenta argumentos suficientes para fundar
su mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado, ni tampoco se
acredita el hecho que una expresién genérica como “mayorista” se
asocie naturalmente a sus empresas. Sus mandantes han dado a
conocer dicho concepto ligado siempre a Super 10 S.A. y al rubro
supermercadista, siendo ellos los que gozan de mayor reconocimiento
por el uso de dichas expresiones. A mayor abundamiento, se cita el
fallo dictado por la Juez Arbitro Sra. Gabriela Paiva, de fecha 17 de
Octubre de 2013, sobre el nombre de dominio solomayorista.cl,
reconociendo el uso prioritario de sus mandantes sobre la expresion
“mayorista”.

Que en un otrosi de su presentacién, tiene por acompafiado bajo
apercibimiento legal y no impugnado por la contraparte, copia de fallo dictado
por la Juez Arbitro Sra. Gabriela Paiva, de fecha 17 de Octubre de 2013, sobre
el nombre de dominio solomayorista.cl.

Que a fojas 192, este Tribunal recibié la causa a prueba, fijando como
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio
todomavyorista.cl.
2. Utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre o
denominacién todomayorista.cl.

Que a fojas 193, el apoderado del tercer solicitante solicita tener a la vista
y acompafiados en parte de prueba, los documentos ya adjuntos al
expediente, rolantes de fojas 94 a 168, y 185 a 190.

Que a fojas 200, el apoderado del primer solicitante realiza las siguientes
observaciones a la prueba rendida por la contraparte, a saber:

a. Ninguno de los documentos acompafiados acredita uso efectivo de la
expresion TODO MAYORISTA.

b. Tampoco se ha acompafiado prueba nueva alguna destinad a acreditar
mejor derecho o interés.

c. Tampoco se acredita la infraccidn por parte de sus mandantes, respecto
a los articulos 4 y 13 del Cddigo de Etica Publicitaria y Ley No. 20.169.

Que a fojas 203 y al no existir diligencias pendientes, con fecha 12 de
Mayo de 2014 este Tribunal cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral versa respecto a la
asignacion del nombre de dominio todomayorista.cl, ello ante la existencia de
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tres solicitudes competitivas para dicho nombre de dominio, exponiendo
entonces las partes sus argumentos de hecho y de derecho asi como las
pruebas rendidas de conformidad a la ley, para demostrar su mejor derecho al
nombre de dominio disputado. Los solicitantes, al momento de realizar su
solicitud de inscripciéon, han aceptado de forma voluntaria someterse a este
procedimiento, segun lo dispuesto en los articulos 6° seccion segunda, en
relacién a los articulos 12° y 4° Transitorio del Reglamento de Nic Chile
vigente al momento de los hechos que dan sustento a este conflicto.

SEGUNDO: Que a fojas 17 de autos rola el Acta de conciliacion y
fijacion de bases de procedimiento, la cual fue notificada a las partes.
Conforme a dicha resolucion, este Tribunal ha recepcionado la prueba rendida
por los solicitantes, la cual ha sido acompafada en tiempo y forma por ellos,
otorgandosele entonces su valor probatorio conforme a las normas vigentes.

TERCERO: Que como segundo solicitante comparece al proceso Super
10 S.A., quien para acreditar sus dichos indica en sintesis ser la sucesora de
“Distribuidora Super Diez S.A.”, empresa formada en Curicd, siendo el primer
supermercado mayorista del pais. Actualmente forma parte junto a otros
actores del mercado de SMU S.A. Que tiene registrados una familia de
nombres de dominio y marcas comerciales estructuradas bajo la denominacién
“mayorista”, sobre la cual tienen un derecho legitimo y preferente derivado
tanto de la familia de marcas mencionada como de su calidad de primer
supermercado mayorista de Chile. De asignar el nombre de dominio a un
tercero, se producira toda clase de error y confusion en el mercado. Asimismo,
indica que el primer solicitante vulnera lo establecido en el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile, en relacién al Cédigo de Etica Publicitaria y la Ley
No. 20.169.

CUARTO: Que como segundo solicitante comparece en autos Walmart
Chile S.A., quien no se apersond a la audiencia de conciliacion y fijacion de
bases de procedimiento, como tampoco se apersond a ninguna instancia
dentro del proceso, por lo cual se encuentra en situacién de rebeldia, a juicio
de este Tribunal, lo que sera considerado para su decision final.

QUINTO: Que como primer solicitante y demandado de autos
comparece don Guillermo Antonio Villablanca Rojas, quien en sintesis indica
ser el ex duefio de Alvi Supermercados Mayorista S.A. (Alimentos Villablanca),
y actualmente duefio de DIPAC S.A. (Distribuidora del Pacifico S.A.), mediante
la sociedad Inversiones y Administraciones Gerona S.A, con lo cual demuestra
encontrarse ligado al negocio mayorista desde hace afos, lo cual acredita
acompafando informe con 23 marcas comerciales a nombre de Distribuidora
del Pacifico. Indica que el nombre de dominio se corresponde con una
expresion genérica, por lo que no puede ser apropiada de modo exclusivo y
excluyente. Que dada su vinculacién al concepto del nombre de dominio, unido
al hecho de ser el primer solicitante, y ponderando el criterio de identidad, es
que tiene un mejor derecho al nombre de dominio, sin perjuicio de
encontrarse amparado por el first come, first served.

SEXTO: Que conforme a lo expresado por el tercer solicitante respecto
del primero, cabe sefialar que el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile
vigente a la fecha de la traba de la litis, indicaba "Serd de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”.
Dado lo anterior, procede el analisis de dichos supuestos.

SEPTIMO: Que en relacién a las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, este Tribunal considera que actualmente existe un cuerpo
normativo, la Ley No. 19.733 sobre libertad de informacion y ejercicio del
periodismo, que recoge dichos preceptos, sin perjuicio de ciertos cddigos
profesionales, los cuales mas alla de regular privadamente ciertas actividades,
no tienen fuerza general y obligatoria, tal como el Cédigo de Etica Publicitaria
que resefia el tercer solicitante, el que sin embargo serda tenido en
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consideracion al momento de resolver el presente conflicto. Del examen de la
ley No. 19.733, encontramos que los abusos, a la luz de dicha normativa,
deben haber sido cometidos por o a través de un medio de comunicacién
social, requisito que ni el nombre de dominio intentado, pagina web alojada
bajo dicho dominio, como el primer solicitante, cumplen en la especie.
Conforme a las pruebas acompafiadas por el tercer solicitante, ninguna de
éstas es conducente en torno a probar dicha violacidén a la normativa vigente
sobre abusos de publicidad, por lo cual este Tribunal desestimara en este
punto dicho argumento. A mayor abundamiento, este Tribunal ha tral'dola la
vista la Ley de Protecciéon al Consumidor No. 19.496, y el Coddigo de Etica
Publicitaria, no encontrando algun evento que cupiera dentro de la categoria
de “publicidad” o aviso publicitario, con lo cual se reafirma lo ya expuesto.

OCTAVO: Que enfocandonos en la normativa que regula Ia
competencia leal y la ética mercantil, encontramos sus principales normas en
la Ley No. 20.169 que regula la competencia leal, como en el Convenio de
Paris para la proteccion de la propiedad industrial. Al examinar dicha
normativa, encontramos que la expresion “todo”, segun el diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espafiola, nos indica la siguiente acepcion: "1.
adj. Dicho de una cosa: Que se toma o se comprende enteramente en la
entidad o en el numero.”. Respecto de la palabra “mayorista”, el mismo
diccionario indica lo siguiente: "1. adj. Dicho de un comercio: Que vende o
compra al por mayor.”. Asi entonces, este Tribunal entiende que ambos
adjetivos son de uso comun, y en especifico el término “mayorista” es usado
de modo comun y frecuente entre aquéllos que se dedican precisamente al
rubro comercial de compra y venta al por mayor, por lo que no procede su
apropiaciéon exclusiva y excluyente, sino que su uso esta permitido, en especial
para aquéllos que realicen dicha actividad. Asi las cosas, el uso por parte de
cualquiera de los solicitantes de ambas expresiones no se encuentra prohibido,
y al ser parte del acervo comiln no es posible que por si solas impliquen un
riesgo de confusion o error mas alla del propio entre comerciantes que se
dedican al mismo rubro o a similares, por lo que este Tribunal no estima que
existe lesion a los principios de competencia leal o ética mercantil.

NOVENO: Que por ultimo, el articulo 14 del Reglamento nos indica que
se deben respetar asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros,
siendo aquéllos que emanan de sus marcas comerciales los que el tercer
solicitante denuncia vulnerados por el primero. Este Tribunal estima en primer
término, que las marcas comerciales acompanadas gozan de la proteccion que
emana tanto del art. 19 No. 25 de la Constitucién Politica de la Republica, el
Cddigo Civil en sus articulos 582 y 584, el Convenio de Paris para la proteccién
de la propiedad industrial, y por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Sin
embargo, cabe sefialar que el objeto de la proteccién son las marcas
comerciales, frente a algun uso que pretenda usurpar sus caracteres basicos
de distintividad, lo que no significa bajo ningln respecto una proteccion erga
omnes de la marca comercial, ni tampoco de las expresiones que la conforman
por separado, como pretende el tercer solicitante respecto a la expresion
“mayorista”, la cual en ningln caso es creacidn original suya, sino que sélo se
limité a tomar un adjetivo de uso comun, vy lo adiciond a otras palabras para
asi crear una marca nueva y distintiva, siendo esta ultima la que merece
proteccidn bajo este respecto. Ademas, se encuentra limitada la expresion por
el denominado principio de especificidad o especialidad marcaria, el cual
entiende que la proteccién que otorga la norma se entiende circunscrita al o
las clases para el cual fue otorgada la marca en cuestién, frente a otras
utilizaciones, salvo en caso de que ésta tuviese caracteres de fama vy
notoriedad tales que le permitan una proteccion mas amplia, lo cual tampoco
ha sido probado en la especie por el tercer solicitante, por lo que tampoco es
posible impetrar dicha proteccién. Por ultimo, en esta sede Arbitral el objeto
de la discusidn es la asignacion del nombre de dominio todomayorista.cl, por
lo que este Tribunal deja en claro, sin perjuicio del razonamiento anterior, que
no se pronunciara respecto a si existe o no vulneracion a las marcas
comerciales acompafadas, lo que es materia de otros tribunales y escapa a la
competencia de éste.
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DECIMO: Que conforme a lo razonado, este Tribunal no advierte
vulneracion al articulo 14 del Reglamento de Nic Chile. Por anadidura,
tampoco advierte un riesgo de confusion o error entre los nombres de dominio
y marcas comerciales del tercer solicitante, respecto al nhombre de dominio
todomayorista.cl objeto del conflicto, tendiendo en consideracion los
argumentos expresados anteriormente.

DECIMO PRIMER: Que el primer solicitante ha acompafiado al proceso
marcas comerciales que si bien no contienen la expresion “todo”, “mayorista”
o “todomayorista”, si lo vinculan con respecto al rubro de compra y venta al
por mayor, lo cual queda de manifiesto asimismo al corroborar el historial en
el trafico econdmico por parte del primer solicitante, dichos que no han sido
controvertidos por el tercer solicitante. Que este Tribunal entonces, entiende
que al ser los términos “todo” y “mayorista” de uso comun y frecuente, y al
existir relacion respecto a dicho rubro por parte de ambos solicitantes, tanto el
primer como el tercer de éstos se encuentran en igualdad de condiciones
respecto a sus solicitudes, no obrando argumentos que permitan decidir a
favor de uno u otro un mejor derecho, por lo cual este Tribunal debera recurrir
a otros principios para resolver este conflicto. Asi entonces, cabe la aplicacion
del principio ‘“first come, first served”, el cual deriva del aforismo juridico
“prior in tempore, potior in iure”. Dado que las partes se encuentran en
equivalencia de condiciones respecto a sus derechos, y al ser el principio
aludido de dltima ratio, en el caso de autos concurre en abono de la tesis del
demandante, por lo cual sera tenido en consideracidon para resolver.

DECIMO SEGUNDO: Que de todo lo expuesto se desprende que el
primer solicitante realiza un uso legitimo del nombre de dominio
todomavyorista.cl no existiendo antecedentes que hagan entender a este
sentenciador que su solicitud haya vulnerado las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, competencia leal o ética mercantil, como derechos
validamente adquiridos por terceros. El tercer solicitante por su parte no ha
podido demostrar un mejor derecho frente al nombre de dominio disputado,
hacen que este Tribunal estime que el primer solicitante deba ser preferido
frente a las pretensiones del tercer solicitante, quien debera ver rechazada su
solicitud. Que respecto al segundo solicitante, dada su situacién procesal de
rebeldia, este Tribunal desestimara su solicitud competitiva toda vez que no ha
demostrado derecho alguno que obre a su favor, no existiendo tampoco
principios o presunciones que lo favorezcan. Que por Gltimo, y en especifico
respecto a la reserva de acciones realizada por el tercer solicitante, se hace
presente a las partes que se deja expresamente a salvo los demas derechos
gue puedan asistir a ambos solicitantes, y que deberan -si asi lo estiman-
hacer valer ante los 6rganos y en las oportunidades correspondientes.

DECIMO TERCER: Que este sentenciador, pronunciandose respecto de
la condena en costas solicitada por el primer solicitante, no hara lugar a ella
en virtud de lo dispuesto en el articulo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic
Chile en relacién al articulo 144 del Cdédigo de Procedimiento Civil y demas
normas aplicables, que facultan a este Tribunal a eximir de condena de costas
en caso de existir fundamento plausible para litigar, lo cual queda de
manifiesto en el caso del tercer solicitante, por lo que en definitiva cada parte
pagara sus costas. En el caso del segundo solicitante, ninguna de las partes ha
rendido prueba ni aportado argumento alguno tendiente a demostrar que ésta
ha litigado temerariamente, pese a encontrarse en rebeldia, con lo cual
tampoco este Tribunal contempla argumento suficiente para su condena en
costas, por lo cual también se le exime de ella.

DECIMO CUARTO: Que el Tribunal hace presente a las partes que
para arribar a la conclusion antedicha se han utilizado criterios
jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando
asimismo una aplicaciéon extensiva no sélo de lo dispuesto en el articulo 14 y
demas normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto,
sino que se ha hecho un acabado analisis atendiendo entre otros, a criterios de
justicia y equidad propios de las resoluciones de un arbitro arbitrador, todo
ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fijacion de bases de
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procedimiento, y en subsidio las de los articulo 636 y siguientes del Cddigo de
Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio todomayorista.cl al primer solicitante,
don Guillermo Antonio Villablanca Rojas.

Que no se condena en costas al tercer solicitante, por haber tenido
motivo plausible para litigar.

Que no se condena en costas al segundo solicitante, por improcedente.

Notifiquese la presente resolucidon a las partes via carta certificada vy
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 Fuenteall?a Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Resolvié dofia Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy
Marchant Pozo y dofia Loreto Véjar Villalobos.
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