Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio ekonomico.cl
Oficio N° 18389

VISTOS:

1.

Que con fecha 20 de febrero de 2013, don GUSTAVO ALEJANDRO REYES
ABALLAY, solicita la inscripcion del nombre de dominio ekonomico.cl.
Posteriormente, con fecha 19 de marzo de 2013, WALMART CHILE S.A.,
representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de
Nombres de Dominio de Silva & Cia., solicita igualmente la inscripcion del mismo
dominio ekonomico.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio N° 18389 de fecha 29 de julio de 2013, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 30 de julio de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacién de procedimiento para el dia 8 de agosto de
2013, a las 11:00 horas, en Méalaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacién notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada.

Que con fecha 8 de agosto de 2013, se efecttia el comparendo fijado para ese dia,
al que asiste Unicamente dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe
poder para representar al Segundo Solicitante, WALMART CHILE S.A., y acredita
haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. El
Primer Solicitante, don GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY no asiste, por lo
que se fijan las normas de procedimiento.

Que con fecha 16 de agosto de 2013, el Segundo Solicitante, WALMART CHILE
S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, o que se certifica mediante
resolucion de fecha 16 de septiembre de 2013.

Que con fecha 23 de agosto de 2013, don GONZALO SANCHEZ SERRANO, en
representacion del Segundo Solicitante, WALMART CHILE S.A., presenta demanda
de asignacién del dominio ekonomico.cl, seflalando que sus inicios se remontan a
1944 cuando los negocios de Adolfo Ibafiez se dividieron en tres empresas;
Compariia Comercial e Industrial Tres Montes S.A. (hoy Tresmontes Lucchetti),
dedicada a la importacion de alimentos, Ibafiez y Cia., dedicada a la distribucion de
alimentos y la Sociedad Comercial de Almacenes Ltda. En 1949 falleci6 Adolfo
Ibafiez Boggiano, y el control de sus empresas es asumida por sus hijos; mientras
que Tres Montes y Conservas Aconcagua (actual Aconcagua Foods) quedaron a
manos de Pedro Ibafiez Ojeda y Manuel |bafiez Ojeda se hizo cargo de los
almacenes.



WALMART CHILE S.A. afiade que bajo la gestion de Manuel Ibafiez, en 1954 los
antiguos establecimientos de la familia adoptaron el modelo del autoservicio, creado
en Estados Unidos hacia 1916. Sin embargo, los locales eran pequefios, asi que la
Sociedad Comercial de Almacenes decidi6 crear uno bajo el formato de
supermercado —con estacionamientos propios y cajas en la salida de la tienda— en
Providencia, que fue inaugurado en 1957 bajo el nombre “ALMAC”, pasando luego
a Supermercados Almac S.A.; éste ha sido reconocido como el primer
supermercado de Chile y Latinoamérica. Su consolidacion vino en 1984, con el
formato de tienda de descuento, llamado “EKONQO”, y al afio siguiente se fundé
Distribucion y Servicio S.A. (D&S), que en un principio estaba dedicada a la
distribucion y aprovisionamiento de los supermercados de la compafiia, pero que
fue ampliando su campo de accion con el paso de los afios. Durante la segunda
mitad de la década de 1980, la empresa credé nuevos formatos (como el
hipermercado “EKONO”, en 1987, y el “ALMAC FRESH MARKET”, en 1989), y se
expandi6é a regiones en 1990, con la inauguracién de un “EKONO” en Vifia del Mar y
al extranjero, con la apertura de un “EKONO” en Argentina. En1986 se fundo
SAITEC S.A., empresa inmobiliaria del grupo.

Posteriormente, agrega el Segundo Solicitante, Nicolas y Felipe Ibafiez Scott, hijos
de Manuel lbafiez, asumieron el control de la compafiia en 1994 y al afio siguiente
se crearon los hipermercados econdmicos “LIDER”, formato caracterizado por su
amplio espacio, siendo sus locales de aproximadamente 10 mil m2, de los cuales se
da una prioridad a articulos de hogar, electrodomésticos y textiles (con un 60% de la
superficie) respecto a los alimentos (40%). El primer local Lider se inauguré ese afio
en Avenida Pajaritos, Santiago. En 1996 la empresa se transformé en una sociedad
andnima abierta, ingresando al mercado bursétil con la puesta de acciones —que
correspondieron al 8% de su capital— en la Bolsa de Comercio de Santiago, y se
creo la tarjeta de crédito “PRESTO”. Al afio siguiente, D&S comenzd a cotizarse en
la Bolsa de Nueva York. D&S continué creando nuevos formatos, como “LIDER
VECINO” (2000), las farmacias “FARMALIDER” (2001) y “LIDER EXPRESS”
(2003). Ese mismo afio adquirié los siete locales que tenia la compafia francesa
Carrefour en Chile. En junio de 2005, la tarjeta Presto fue autorizada para operar
como tarjeta abierta, regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, y para diciembre de ese afio representaba el 21,2% de las ventas de la
compafia. En 2007 se volvi6 a desarrollar el desaparecido formato Ekono
(supermercados pequefios de bajo coste) y crearon los supermercados con formato
de bodega, Superbodega Acuenta. Ese mismo afio cambiaron los formatos de los
supermercados Lider, dejandolos como Hiper Lider (hipermercados) y Express de
Lider (supermercados).

El Segundo Solicitante sefiala que en mayo de 2007, acordo su fusién con el holding
Falabella, para formar la compafiia de retail mas grande del pais y Sudamérica. Sin
embargo, un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazé la
operacion, fundamentado en que, de concretarse, la fusion produciria «un enorme
cambio en la estructura de mercado, créandose una empresa que seria el actor
dominante en el retail integrado y en practicamente todos sus segmentos» y «una



disminucion sustancial y duradera en las condiciones de competencia de un
mercado que involucra parte muy relevante de las decisiones de consumo de todos
los chilenos».

El Segundo Solicitante agrega que en diciembre de 2008 se acordd la compra de
D&S por parte de Inversiones Australes Tres Limitada, filial de Walmart Stores Inc.
La compafia estadounidense —considerada el mayor retailer del mundo— lanzo6
una Oferta Publica de Adquisicion de Acciones (OPA) por el 100% de la empresa,
ofreciendo US$ 0,408 por accién (unos $ 259,488); la cifra representaba un premio
de 37% en relacion al precio promedio de los 30 dias previos, y valorizé la empresa
en US$ 2.660 millones. La familia Ibafiez se comprometio, inicialmente, a vender a
Walmart un 23,4% de D&S, reteniendo en ese caso un 40% de la empresa. Tras
dos OPA, Walmart qued6 con el control de alrededor del 74,61% de la compainiia. El
28 de octubre de 2010, D&S anunci6 el cambio de su nombre a WALMART CHILE,
cuestion que se oficializé el 23 de noviembre.

WALMART CHILE S.A. entonces es duefia de “EKONQO”, creada originalmente en el
afio 1984 como un formato de supermercado econdmico que pretendia priorizar la
mantencion de los bajos precios y un énfasis especial en los productos comestibles.
En el aflo 1993 “EKONQO” entra por primera vez al extranjero abriendo su primer
local en Argentina. En 1995 inaugura su primer megamercado con el nombre de
Ekono Lider, en la comuna de Estacion Central. Al poco tiempo este megamercado
cambia de nombre e inicia su expansion, denominandose simplemente “LIDER”. En
el afio 2003, y como un plan de D&S para priorizar la estrategia de “precios bajos”,
“EKONO”, junto a las marcas “LIDER MERCADO” y “ALMAC?”, desaparece en la
unificacion de los supermercados e hipermercados bajo la marca “LIDER?”,
convirtiéndose los “EKONO” existentes, y los “ALMAC” en “LIDER EXPRESS”,
actuales “EXPRESS DE LIDER?”.

El Segundo Solicitante indica que en el 2007 relanz6 la marca “EKONO”, ahora
como tienda de descuento o Hard Discount, con su primer local en Providencia,
llegando a tener 13 locales en Febrero del mismo afio, centrdndose en una politica
de precios bajos y surtido de productos de marca propia, y sus locales poseen como
caracteristica tener superficies reducidas y estar ubicadas en lugares estratégicos.

WALMART CHILE S.A. es propietaria de diversas marcas, una de ella es “EKONO”
como uno de los supermercados mas importantes, tal como consta de los
documentos que acompafa a su presentacion. Entonces, considera que de la sola
lectura de la marca y del nhombre de dominio ekonomico.cl materia de autos, se
desprende facilmente que éste es practicamente idéntico a su marca registrada.
Ademas, la marca es una de las mas potente, afirmacion que se fundamenta en el
hecho de que la busqueda en Google arroja que los resultados dicen relacién
inmediatamente a esta empresa.

El Segundo Solicitante sefiala que es necesario entender lo que son los nombres de
dominio y cual es la funcién que cumplen dentro del mercado, para lo cual recoge lo



gue ha indicado la Comision Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso
“Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.”
sefalando al respecto: “ Si bien la funcién de un nhombre de dominio es la de una
direccion electronica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales
informaticos conectadas a la red, de manera simple y rapida dado que son féciles de
recordar, a menudo cumplen también funciones de cardcter distintivo en el trafico
virtual, pasando asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores
comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre
o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos”.

WALMART CHILE S.A. argumenta que diversa jurisprudencia arbitral ha indicado
gue los nombres de dominio se relacionan con el caracter mnemotécnico siendo
cualidad esencial para contribuir a la localizacion eficiente de los recursos
informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahi que sea
necesario y natural que en su configuracion los usuarios de la red procuren
acercarse en lo posible a la denominacién que les identifique a ellos 0 a sus
productos en el mundo fisico tradicional. Esta funcion impone que el uso de los
nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos
que se busca identificar con el nhombre de dominio que se registra. Es en este
sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.
Dada esta funcién que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener
WALMART CHILE S.A. una marca comercial, el Segundo Solicitante pide que este
caso sea evaluado mas alla del principio “first come, first served”, el cual no resulta
ser una regla absoluta, sino que mas bien un principio orientador debiendo
ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de
dominio. Corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto
no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor,
caso que no ocurre en autos puesto que el Primer Solicitante no ha demostrado
derecho alguno sobre el dominio.

WALMART CHILE S.A. hace ver que los conflictos se analizan a la luz de los
principios generales del derecho y de la tesis del “mejor derecho”. Es asi como la
regulacién sobre nombres de dominio en la actualidad esta orientada a la asignacion
“a aguella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta
coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que a su
juicio, el Segundo Solicitante sin duda alguna posee sélidos fundamentos; ha
solicitado y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la
detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario, se esta vulnerando
abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresion, derecho que
se encuentra protegido en nuestra Constitucion Politica de la Republica, en el
articulo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los articulos
582, 583 y 584 del Cdédigo Civil. Al rechazar la solicitud de WALMART CHILE S.A.,
se estaria vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo
son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en
los atributos o facultades esenciales del dominio.



WALMART CHILE S.A. sostiene que no busca limitar al Primer Solicitante de poder
iniciar su actividad econémica, cualquiera que ella sea; lo que busca es que no
utiice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera
aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro
nombre de dominio. En este sentido, el articulo 14 del reglamento de NIC Chile
sefala: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidon no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos véalidamente
adquiridos por terceros.”

El Segundo Solicitante hace presente que la jurisprudencia se ha encargado de
desentrafiar lo que debe entenderse por una posible infraccion a derechos
validamente adquiridos. Asi, se ha entendido que una solicitud de registro de
nombre de dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando concurren
copulativamente los siguientes presupuestos:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido
o0 aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacién» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre
a la expresién «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende
cualquier tipo de afectacion a un derecho, sea que se trate de una
perturbacion, afectacion o perjuicio, sea en relacién al derecho en si o a
su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo
en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido,
incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

d) Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefaladas
precedentemente debe verificarse, ademas, al momento de presentacion
de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrian contrariarse
derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

En suma, conforme a lo dicho, WALMART CHILE S.A. indica que puede sostenerse
gue una solicitud de registro de nombre de dominio contraria derechos validamente
adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho
adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designacibn o signo
distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio
disputados, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de
derechos o intereses legitimos pertinentes.

El Segundo Solicitante hace presente el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile, a
pesar de estar en el acapite de la revocacion, sugiere revisar y rescatar el espiritu



de la norma, en cuanto abona la tesis del Segundo Solicitante.

WALMART CHILE S.A. sefiala que en este caso hay que poner atencién a la
“dilucion” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en
la publicidad comienza a circular una expresion identificatoria idéntica a las marcas,
dominios y razén social del Segundo Solicitante, como eventualmente podria ocurrir,
que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezara a
generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados por ella. Esta situacion, ademas de ser injusta, resulta contraria a
derecho ya que se esta afectando a su derecho de propiedad que tiene sobre su
imagen y signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y
constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la
“identidad comercial”, un concepto que es reconocido como uno de los activos mas
importantes de la empresa y que amerita por tanto, la maxima proteccion juridica.
En este caso es relevante, para el Segundo Solicitante, ya que su marca notoria y
conocida, “EKONQ?”, esté incluida en el dominio de autos.

Por ultimo, el Segundo Solicitante hace ver que de acuerdo al orden publico
econdémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que
claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a don
GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY.

El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento al Primer
Solicitante del dominio en cuestion, generara todo tipo de confusiones y errores en
el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que
pretenda distinguir don GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY con el concepto
ekonomico.cl, dado que los consumidores la identificaran, casi de manera
automatica, con WALMART CHILE S.A. Afade el Segundo Solicitante que todo este
capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y
profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a lo anterior,
considera que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al del Segundo
Solicitante.

En suma, para el Segundo Solicitante, el interés legitimo, marcas y dominios
registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, todos estos son elementos que perfilan a WALMART CHILE S.A.
como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion. En razon de
todas las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento les
otorga a los arbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza,
WALMART CHILE S.A. solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio
ekonomico.cl.

WALMART CHILE S.A. acompafia a su demanda los siguientes documentos
probatorios:



i Listado de marcas comerciales “EKONO”.
. Impresién de su pagina web www.ekono.cl.

iil. Impresién de NIC Chile que da cuenta de su titularidad sobre el nombre
de dominio ekono.cl actualmente en periodo de renovacion.

Que con fecha 16 de septiembre de 2013, se provee la presentacién hecha con
fecha 23 de agosto de 2013 por el Segundo Solicitante, WALMART CHILE S.A., lo
que es notificado a las partes por correo electrénico.

Que con fecha 30 de septiembre de 2013, se cita a las partes a oir sentencia,
resolucion que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile sefiala que es
de responsabilidad exclusiva de cada 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.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nhombre de dominio.

Que en el presente juicio arbitral, Unicamente el Segundo Solicitante, WALMART
CHILE S.A., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legitimos
derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, don GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY, no ha
hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en cuestion.

Que el Segundo Solicitante acompafié documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que WALMART CHILE S.A. posee
legitimos derechos sobre la marca “EKONO”, la cual se encuentra ampliamente



10.

11.

12.

13.

14.

registrada, entre otros, bajo el N° 701.350 para distinguir servicios de la clase 39 y
N° 855.766 para distinguir servicios de las clases 35, 37, 41, 42, 43 y 44.

Asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular del nombre de dominio
ekono.cl.

Que si bien la palabra “econdmico” esta definida por el Diccionario de la Real
Academia Espafiola de la Lengua, no ocurre lo mismo con la palabra “ekonomico”
pedida como nombre de dominio, la cual es una palabra de fantasia que incluye una
letra “K” en vez de la letra “C” de la palabra comunmente usada en nuestro idioma.
Al respecto, es necesario sefialar que la marca “EKONO” del Segundo Solicitante
indudablemente tiene su origen en la palabra “econémico”, siendo una abreviacion
de la misma, con la variante de la letra “K” en vez de la “C” original, lo que la hace
completamente distintiva y novedosa. Asimismo, esta letra “K” en vez de la letra “C”
hace, a juicio de este sentenciador, que se asocie tanto la palabra “EKONO” como
“EKONOMICO” al Segundo Solicitante.

Que, ademas, es indudable que la marca “EKONO”, utilizada en relacion a los
supermercados es renombrada y conocida por gran parte del publico chileno, y es
precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresion
prestigio en el mercado nacional.

Que al incluir el dominio solicitado en forma integra la marca comercial “EKONO”
de propiedad del Segundo Solicitante, es efectivamente posible que éste produciria
errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general,
en especial teniendo presente la distintividad que le concede la inclusién de la letra
“K” en la palabra pedida como nombre de dominio.

Que, por otro lado, el Primer Solicitante no ha activado el sitio Web ekonomico.cl,
por lo que no puede determinarse cual es el uso que pretende darle al dominio de
autos, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera
llevar a este arbitro a una conclusion distinta.

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

Que por el mero hecho de que don GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY
haya solicitado primero el nombre de dominio ekonomico.cl no es suficiente ya
que, a lo menos, ésta debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y
al no hacer presentacion alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante
tenga derecho o legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por WALMART CHILE
S.A., asi como la falta de ellos por parte de don GUSTAVO ALEJANDRO REYES



ABALLAY, es que este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo
Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio ekonomico.cl al Segundo Solicitante, WALMART CHILE
S.A., RUT N° 96.439.000-2.

Cada parte se haré cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos don Matias Moreno Poblete y a dofia Alicia Medel Acuia,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 14 de octubre de 2013.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acuia
RUT 15.370.106-7 RUT 5.994.801-6



