Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
leeder.cl

En Santiago a 22 de Abril de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio leeder.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner
término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC Chile,
he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante CLAUDIO ALEXIS REYES SEPULVEDA, domiciliado en

Miramara 830, Penco, Concepcidn; y por la otra, Segundo Solicitante WALMART CHILE S.A. Rep. por Silva &
Cia. (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S A), domiciliado en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 06 de Enero de 2014, se recibié en mi oficina Oficio N° 19349, materia solicita arbitraje
dominio leeder.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que mediante carta de fecha 07 de Enero de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las partes en
conflicto por medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de
normas del procedimiento para el dia 21 de Enero de 2014, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 21 de Enero de 2014, siendo las 12:15 horas se llevd a efecto comparendo decretado
en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante WALMART CHILE S.A. Rep. por Silva & Cia.
(DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S A), quienes confieren poder a Gonzalo Sanchez Serrano,
Abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago y
con la inasistencia del Primer Solicitante CLAUDIO ALEXIS REYES SEPULVEDA; y en presencia de
Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una
conciliacion que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de
acuerdo a la Reglamentacion NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se
produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

Que con fecha 04 de Marzo de 2014 y dentro del plazo de 10 dias habiles, se presentdé Demanda
Arbitral por asignacion de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante WALMART CHILE S.A.
Rep. por Silva & Cia. (DISTRIBUCION Y SERVICIOD & S S A)

Que con fecha 05 de Marzo de 2014, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante, A lo
Principal: Por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio; Primer Otrosi: Por
acompafiados documentos con citacion; Segundo Otrosi: Téngase presente patrocinio y poder. Se
deja constancia que el Primer Solicitante no realiz6 presentacion alguna. Que segun N° 3 Fijado en las
normas de Procedimiento, “En caso de recibirse presentacion de solo una de las partes, el &rbitro
podra derechamente citar a oir sentencia”, en merito de lo cual se cita a las partes a oir sentencia.

Que con fecha 14 de Marzo de 2014 se envia carta al Primer Solicitante CLAUDIO ALEXIS REYES
SEPULVEDA con direccion fisica corregida, en la que se resuelve: 1.- Se cita a Ud. a la primera
audiencia para el dia martes 25 de marzo a las 12:30 horas. 2.- Se le otorga un plazo de 15 dias
habiles a contar de la notificacion de esta resolucion para que Ud. presente sus argumentos y pruebas
sobre su mejor derecho sobre el dominio en disputa, los cuales también puede presentar el dia de la
audiencia. 3.- Se deja constancia que se ha notificado a los correo electronicos indicados por usted
oportunamente de todo avance en el proceso y no se ha recibido comentario de su parte. 4.- Se deja



sin efecto de oficio punto 3 de la resolucion de fecha 05 de marzo de 2014. 4.- Notifiquese por carta
certificada adjuntando carta anterior.

7. Que con fecha 26 de Marzo de 2014, se resuelve: 1.- Que e deja constancia en autos de la no
comparecencia indicada. 2.- Se hace presente que de acuerdo a resolucion de 14 de Marzo de 2014,
sigue corriendo el plazo de 15 dias otorgados al Primer Solicitante CLAUDIO ALEXIS REYES
SEPULVEDA para presentar sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho sobre el dominio en
disputa.

8. Que con fecha 10 de Abril de 2014, se resuelve: 1.- Que segun punto N° 4 fijado en las normas de
procedimiento. “Vencido el plazo indicado, la causa quedara en estado de oir sentencia, y se resolvera
la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado”. 2.- Se cita a las partes a
oir sentencia.

9. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

|.- Los origenes de D&S se remontan a la empresa importadora y distribuidora Mayorista Grateanau y
Cia fundada en Valparaiso en 1839 por comerciantes Alemanes venidos desde Hannover.

Durante los afios 30 se iniciaron las actividades de comercio de alimentos al detalle con la apertura de los
Depositos Tres Montes. Estos establecimientos eran pequefios almacenes ubicados en los puntos
estratégico de la ciudad y promovian la calidad y el prestigio de los productos tradicionales (café, té y
yerba mate) que la firma Ibafiez y Cia sucesora de Gratenaru y Cia importaba y distribuia en Chile.

Il.- Durante los afios 60 a los 90 tuvo un crecimiento sostenido abriendo una serie de supermercados
e hipermercados. Lider es una cadena de supermercados e hipermercados, que pertenecen al grupo
chileno-estadounidense Walmart Chile La marca Lider nacié6 como un nuevo formato de Distribucion y
Servicio (D&S) en 1995, llamado originalmente como Ekono Lider, ya que se planteé como una ampliacion
de los locales Ekono, que eran basicamente un gran galpon con productos a bajo costo dado el volumen
de compray el gran tamafio de los formatos de venta.

En 1996 D&S compra los hipermercados Fullmarket y uno de ellos es convertido al formato Lider

.- En el afio 2001 Lider entr6 a la zona oriente de Santiago con un nuevo concepto de
hipermercado enfocado al servicio y a la variedad de producto, bajo el nombre de Lider Mercado. Ese
mismo afio reconvierte los locales Ekono con mayor superficie, pero menores a las de un Lider tradicional,
en Lider Vecino; este era un formato de hipermercado compacto, con una menor seleccion de mercaderia
general para competir en zonas en donde no se justifica la presencia de un hipermercado tradicional
(barrios residenciales y ciudades pequefias).

En 2003 Lider Mercado pasa a denominarse simplemente Lider, y las marcas Ekono y Almac pasan a
llamarse Lider Express (actual Express de Lider). Posteriormente, en 2011, la compafiia reviviria la marca
Ekono como supermercados de ahorro.

IV.- En 2008 D&S fue comprado por Walmart, pasando a llamarse Walmart Chile desde 2010. El
nombre Lider se mantuvo, pero se cambid su logo en 2011.

Pues hien, dado el caracter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha
preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado
resguardo, protegié como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad
Industrial, la marca LIDER conforme se desprende del registro de marca comerciales, que se acompafia
en el primer otrosi.

Todo lo anterior demuestra que mi representada DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A es la creadora,
usuaria y quien ha posicionado el signo LIDER. Ello es un hecho “publico y notorio” el cual es reconocido
por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosi de esta presentacion.

V.- El nombre de dominio solicitado LEEDER.CL, es fonéticamente idéntico a la marca registrada de
mi representada el cual incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de mi
cliente, “LEEDER”.



De esta forma, el problema al existir nombres de dominio tan similares plantea una dificultad practica y
real. Evidentemente todo ello traeria como consecuencia ldgica, los males que tanto se trata de evitar en
nuestra economia como lo son la dilucion marcaria y la confusién en el mercado.

Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilucién” de la imagen comercial 0 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 razon social de mi representada, 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 mi mandante. Esta situacion ademas de ser
injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante
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.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del
dominio en cuestién generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia
empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto
LEEDER.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automética con mi mandante
DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A. En consideracion a los fundamentos de hecho expuestos,
preceptos legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacion y Arbitraje
del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL se solicitar resolver que el
nombre de dominio en cuestion LEEDER.CL, sea asignado a su representada DISTRIBUCION Y
SERVICIO D&S S.A con expresa condena en costas a la parte demandada.

10.- Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafiados los siguientes documentos:

1.- Documentos que dan cuenta de personeria para actuar en autos.

2.- Listado de 446 marcas comerciales que contienen el término LIDER. Entre otras: LIDER Denominativa
Establecimiento Comercial; LIDER Denominativa productos clases: 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 7, 9, 10, 12,
13, 15,17, 3,6, 8,11, 3, 28, 14, 19, 33, 3, 4 ; LIDER Denominativa servicios clases: 41, 38, 36, 35, 37, 39,
42,43, 44, 45, 40 ; LIDER mixta productos clases; 27, 24, 6, 8, 11, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26,
1,20, 24, 27, 33, 10, 3, 14, 19, 28,

3.- Impresion del sitio web de lider.cl

11.- Que no se recibié argumento ni prueba ni respuesta alguna por parte del Primer Solicitante, no
obstante todas las oportunidades y plazos otorgados segln consta en autos.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y
que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo
Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuél de las partes posee
un mejor derecho sobre el dominio solicitado leeder.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas
presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2.- Que es un hecho que el dominio solicitado leeder.cl generara confusiones y errores en el mercado, toda
vez que es fonéticamente idéntico a la marca LIDER registrada profusamente por el Segundo Solicitante, ello
considerando que en idioma Inglés dos letras “e” juntas (e-e) se pronuncian “i" por lo cual la expresion
solicitada como nombre de dominio leeder.cl resulta fonéticamente idéntica a la marca Lider registrada por el
Segundo Solicitante.



3.- El Segundo Solicitante ha acompafiado material probatorio acreditando ser el titular de numerosisimos
registros de marcas LIDER en distintas clases del Clasificador Marcario, asimismo ha demostrado ser el
titular del dominio www.lider.cl donde tiene alojada su pagina web ofreciendo sus productos y servicios, por lo
que tiene derechos e intereses legitimos con respecto al nombre de dominio en disputa.

4.- Que es un hecho publico y notorio que la marca LIDER del Segundo Solicitante por su trayectoria y
posicionamiento comercial, es una marca famosa y notoria en Chile y profusamente usada en el mercado.

5.- Que las razones expuestas hacen que sea manifiesto y probado el mejor derecho que posee el Segundo
Solicitante sobre la marca LIDER y que por lo tanto de otorgarse el dominio en disputa leeder.cl a un tercero
distinto, es del todo evidente que se produciran confusiones y engafios en el pablico usuario de la Internet con
respecto al origen de los productos y servicios que pudieran ofrecerse en dicho sitio, quienes creeran que
dichos productos y servicios tienen u origen en el Segundo Solicitante, lo cual es erroneo y debe evitarse, en
mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio leeder.cl al Sequndo Solicitante, WALMART CHILE S.A. Rep. por Silva & Cia.
(DISTRIBUCION Y SERVICIOD & SS A)

Sobre solicitud de Condena en Costas no ha lugatr.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Isabel Paiva Hantke, Rut:
7.287.246-0 y dofla Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 7.287.246-0 RUT: 16.278.653-9



