JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Juicio arbitral “walmarcapacitacion.cl”
Asesorias Walmar Limitada vs. Walmart Chile S.A.
Causa Rol No. 31-2013

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

WALMARCAPACITACION.CL

Santiago, 2 de Agosto de 2013.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que con fecha 03 de diciembre de 2012, Asesorias Walmar Limitada, con domicilio
para estos efectos en Av. Quinta No. 230 B, Paradero 8, Refiaca Alto, Valparaiso, Vifia del
Mar, en adelante el “primer solicitante”, solicita la inscripcion del nombre de dominio
walmarcapacitacion.cl. Luego y encontrandose dentro de plazo, el dia 02 de enero de
2013, la parte Walmart Chile S.A. representado por Silva &Cia., (Distribucion y Servicio
D&S S.A.), en adelante el “segundo solicitante”, domiciliado en Hendaya No. 60, Piso 4,
Las Condes, Santiago, solicitd para si la inscripcién del nombre de dominio ya aludido.

Que conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, 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. 17995 se designd a la
suscrita como arbitro para la resolucion del presente conflicto aceptando dicho encargo
segln consta en resolucion de fecha 28 de Mayo de 2013, jurando desempefiar dicho
cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolucién anterior, se citd a las partes a una audiencia fijada para el dia
14 de junio de 2013, a la que asistid don Walter San Martin Collao, como representante
legal de Walmar Capacitacidn Ltda., como primer solicitante; dofia Maria José Arancibia,
abogado, quien actia como agente oficioso en representacién del segundo solicitante
Walmart Chile S.A., y el arbitro, quien conoce del presente conflicto. Al no producirse
conciliacion, se fijaron las bases del procedimiento arbitral mediante Acta, siendo
notificada ésta a las partes asistentes.

Que a fs. 12 y con fecha 24 de junio de 2013, don Marcelo Tapia, representante
legal de Walmar Capacitacion Limitada, presenta su defensa para la asignacion del
nombre de dominio walmarcapacitacion.cl. en disputa. En sintesis, expone lo siguiente:

a. Que el nombre de dominio de autos fue solicitado conforme a la personeria de
Walmar Capacitacion Limitada, sociedad debidamente legalizada e inscrita en el
Registro de Comercio, la se encuentra intimamente vinculada a Asesorias
Walmar Ltda.

b. Que el nombre WALMAR CAPACITACION obedece a las silabas de los socios de
Asesorias Walmar Ltda., don Walter San Martin y Marcelo Tapia, sin intencién de
usufructuar el nombre o imagen de la cadena de supermercados Walmart.
Asimismo, el agregado de “capacitaciéon” hace referencia a la finalidad del giro de
la empresa, que es ofrecer capacitacion bajo una figura OTEC.

c. Como jurisprudencia aplicable al caso, sefiala que el nombre de dominio
walmar.cl, Rol 63 — 2010, resuelto por Juez Arbitro Sr. Héctor Bertolotto Villouta,
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fue resuelto a favor de “Asesorias Walmar Limitada” en contra de Walmart Store

Inc. El dominio walmarcapacitacion.cl deriva del anterior, haciendo referencia al

sector o rubro al que esta orientada la empresa.

Respecto al articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, indica que su inscripcién no

ha sido abusiva o realizada de mala fe, ya que sus intereses son legitimos y se

utiliza para la capacitacion de personal, asi como para presentar las evaluaciones
realizadas a conductores en ruta. Tampoco existe animo de venta o arriendo,
perjuicio o descrédito en relacidn a algun ente similar o alcance de algun tipo.

Como documentos acompafados a la demanda, no objetados por la parte

contraria, se acompafan los siguientes:

1. Imagenes de la variedad de clientes los cuales utilizan la plataforma alojada
en www.walmarcapacitacion.cl, ademas del uso legitimo del dominio a
través de imagenes de su funcionamiento.

2. Facturas las cuales han sido emitidas a Walmar Capacitacién Limitada y
acreditan que el asignatario ya es cominmente conocido por ese nombre.

3. Certificado el cual acredita que Walmar Capacitacién Limitada se encuentra
en proceso de Acreditacion bajo nomenclatura OTEC (Organismo Técnico de
Capacitacion).

4. Logo tipo de Empresa por el cual los clientes de Walmar Capacitacion
Limitada es reconocida.

5. Constitucién de la sociedad de Walmar Capacitacion Limitada.

6. Copia de Boleta de Pago de Dominio walmarcapacitacion.cl.

Que con fecha 24 de junio de 2013, don Raul Basulto Ramirez, encargado del
area informatica de Asesorias Walmar Limitada, reitera y acompafia al proceso
los siguientes documentos, no impugnados por la contraria:
Constitucion de sociedad de Walmar Capacitaciéon Limitada
Fotocopia Diario Oficial publicacion de sociedad
Extracto Sociedad
Extracto Sociedad inscrito en Conservador de Bienes Raices
Iniciacién de actividades Servicio de Impuestos Internos
Rut sociedad ante S.1.1.
Fotocopia cédula de identidad de ambos socios
Comprobante de Nic Chile
Boleta de pago ticket ID 158679270 a Nic Chile
. Imagen pégina web Walmar Capacitacién Limitada
. Correo de activacion de dominio Walmar Capacitacién Limitada
. Carta explicativa defensa por asignacion de dominio pdgina
walmarcapacitacion.cl
13. Fotocopia de facturas de compra
14. Fotocopia de una factura de venta de servicio No. 01
15. Certificado de proceso de implementacion de norma de calidad No. 2728.
16. Logotipo Walmar Capacitacion Limitada.
Que a fs. 71 y con fecha 12 de Julio, el primer solicitante adjunté documental
adicional, consistente en un ejemplo de encuesta realizada en capacitaciones, un
listado de clientes vinculados al dominio walmarcapacitacion, y copia del fallo
arbitral walmar.cl, rolantes a fs. 71 a 92, las que en su mayoria contienen un
logo con las denominaciones Walmar y Capacitacion.

LENOURAEWNRE

B R e
N L O

Que afs. 52 y encontrandose dentro de plazo, con fecha 28 de Junio de 2013,

don Gonzalo Sanchez Serrano, abogado, en representacién de DISTRIBUCION Y SERVICIO
D & S S.A., como segundo solicitante y demandante de autos, solicita la asignacion del
nombre de dominio en disputa walmarcapacitacion.cl, en donde expone sus argumentos
y pruebas, alegando en sintesis lo siguiente:
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a. Que su mandante es una empresa nacional fundada en 1985, dedicada
originalmente a la distribucién y aprovisionamiento de los supermercados de
Almac S.A., todas empresas cuyo origen se remonta a 1944, en manos de don
Adolfo Ibafiez. Desde el afio 2008 su empresa controladora es Inversiones
Australes Tres Limitada, filial de Walmart Stores Inc., de Estados Unidos de
Ameérica. Desde el afio 2010, pasa a llamarse oficialmente Walmart Chile.

b. Que el nombre de dominio walmarcapacitacion.cl es idéntico a la nueva
razon social de su representada WALMART, con la sola omisién de la letra
“T”, no siendo ello un elemento distintivo dentro del nombre de dominio.
Asimismo, desde el afio 2010 identifica al drea de capacitacion en diversos
ambitos, tales como nivelacion de estudios, diplomados, entre otros,
dirigidos a los trabajadores de la compaiiia.

c¢. Como argumentos de derecho, en primer lugar destaca el concepto y funcion
dentro del mercado de los nombres de dominio (fallo “Avon Products
Incorporated (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A. de la Comisién
Preventiva Central de la Libre Competencia). Indica que su representada
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por ende no es
procedente la aplicacién del “principio first come, first served”. Asimismo es
titular de la marca comercial WALMART, expresidn que se encuentra
protegida como tal, conforme a los arts. 19 No. 24 y No. 25 de la Constitucién
Politica de la Republica, y arts. 582, 583 y 584 del Cddigo Civil, por lo que al
rechazar su solicitud estaria vulnerando el derecho de propiedad sobre las
cosas incorporales como son las marcas comerciales, no pudiendo en caso
alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del
dominio. El primer solicitante ha vulnerado derechos validamente adquiridos
por terceros, con lo cual hay una vulneracién al articulo 14 del Reglamento
de Nic Chile, como asimismo existe una dilucion de imagen comercial o
marcaria, la cual se traduce en un atentado a la identidad comercial, toda vez
gue su marca notoria y conocida, WALMART, esta incluida en el dominio de
autos. Por ultimo, conforme al orden publico econdmico, sefiala que los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, lo
cual se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la
contraria.

d. Por todo lo anterior, solicita se le asigne en definitiva el nombre de dominio a
su representada, con expresa condena en costas a la contraria. Como
documentos acompaiados a su demanda, con citacién, no impugnados por
la parte contraria, adjunta los siguientes:

1. Impresién de la pagina web de su representada www.lider.cl

2. Impresion de la pagina web
http://www.dys.cl/wps/wcm/connect/dys/DyS/colaboradores/educa
cion/

3. Impresion de la pagina web

http://www.dys.cl/wps/wcm/connect/dys/DyS/colaboradores/capac
itaciones_libre_competencia/

Que por ultimo, atendido al mérito de autos, la prueba aportada por las partes y no
habiendo diligencias pendientes, el Tribunal con fecha 31 de julio de 2013, cité a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este conflicto es determinar aquella de las
solicitudes  competitivas  ingresadas respecto al nombre de dominio
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walmarcapacitacion.cl, tanto por el primer como por el segundo solicitante, serd
finalmente admitida a registro. Ambas partes voluntariamente han aceptado someterse
al presente Juicio Arbitral, de conformidad con el articulo 6 acapite segundo del
Reglamento de Nic Chile, por el mero hecho de haber solicitado la inscripcion,
transferencia, renovacion o revocacion del nombre de dominio de autos.

SEGUNDO: Que, como argumentos de hecho, el segundo solicitante y
demandante WALMART CHILE S.A., ha sefalado ser una empresa establecida en el pais
desde el afio 1985, continuadora a su vez de los negocios de don Adolfo Ibafiez que se
remontan al ano 1944. Actualmente es una filial de Walmart Stores Inc., cadena de
supermercados de Estados Unidos de América. Indica que su marca comercial WALMART
es idéntica al nombre de dominio disputado, con la supresion de la letra T, lo cual no le
otorga distintividad suficiente. Como argumentos de derecho, sefiala entre otros tener
proteccion derivada del derecho de propiedad sobre su marca comercial WALMART,
conforme a lo establecido en los articulo 19 No. 24 y 25 de la Constitucion Politica de la
Republica, 582, 583 y 584 del Cddigo Civil, y asimismo vulneracion de derechos
adquiridos conforme lo sefiala el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile.

TERCERO: Que el primer solicitante y demandado de autos, Walmar Capacitacion
Limitada, sefiala ser una empresa constituida el afio 2013, dedicada al rubro de
capacitacién bajo la figura de una OTEC. El nombre “Walmar” deriva de las iniciales de
sus socios fundadores, don Walter San Martin y don Marcelo Tapia, con lo cual nunca se
ha querido confundir a los consumidores, mas aun considerando que el rubro que
desempenan se aleja totalmente del que realizan los demandantes. Por otra parte, indica
que en la pagina bajo el nombre de dominio impugnado se realizan actualmente
actividades propias de su giro de capacitacién, no teniendo relacion alguna con la
demandante. Respecto al articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, indica que su
inscripcidn no ha sido abusiva o realizada de mala fe, ya que sus intereses son legitimos y
se utiliza para actividades propias de su giro, ni tampoco existe animo de venta o
arriendo, perjuicio o descrédito en relacién a la contraparte. Como jurisprudencia,
acompafia causa arbitral rol 63 — 2010, nombre de dominio walmar.cl, ante el arbitro Sr.
Héctor Bertolotto Villouta, en el cual bajo los mismos argumentos resultaron
vencedores.

CUARTO: Que para resolver el conflicto, en primer lugar debemos dirimir si las
partes han dado cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento de Nic
Chile, referente al respecto de las normas sobre competencia leal y ética mercantil, las
reglas sobre abusos de publicidad, y los derechos vdlidamente adquiridos por terceros.
Conforme a lo primero, tanto en la Ley No. 20.169 que regula la competencia leal, y el
Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, no se advierte
vulneracidon a las normas de competencia leal y ética mercantil, pese a que el
demandante asi lo asegura. Tanto del examen de la pagina web bajo el dominio en
disputa, como de las argumentaciones vertidas por uno y otro, no se advierte dicha
vulneracion, toda vez que ambas empresas realizan sus actividades en ambitos
empresariales totalmente distintos. No es posible, como pretende la demandante,
equiparar las actividades de capacitacion internas, que forman un anexo de su actividad
principal referente a la venta de productos por menor en supermercados, con la
actividad principal de la demandada que funciona como un Organismo Técnico de
Capacitacién debidamente autorizado y que cumple con la normativa vigente.

QUINTO: Que segun el analisis de las normas sobre abusos de publicidad,
contenidas en la Ley No. 19.733 sobre libertad de informacidn y ejercicio del periodismo,
tampoco este Tribunal estima vulneracidon de alguno de los solicitantes, dado que del
examen anterior y asimilando la pdgina web a un medio de comunicacién social,
tampoco aparece que en ella se contengan expresiones o se realicen conductas que
puedan entrar en pugna con la ley comentada, por lo que se desechard en la especie
dicha alegacion.
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SEXTO: Que respecto a la vulneracién de derechos validamente adquiridos por
terceros, este sentenciador estima que el demandante es conocido a nivel internacional
bajo la expresién WALMART. Sin perjuicio de lo anterior, en Chile la situacion es distinta,
ya que tal como el propio demandante sefiala, recién desde el afio 2010 su empresa se
denomina Walmart Chile, denominacion que no ha sido implementada en ninguno de
sus supermercados, por lo que no existen antecedentes que permitan configurar el
caracter de famosa y notoria a dicha expresidn en el ambito nacional. Sin perjuicio de lo
anterior, el demandante alega tener derechos de propiedad sobre su marca comercial,
amparado por diversas normas constitucionales y legales, pero ante este Tribunal no
acompafid antecedente alguno que permita dar fe respecto a la existencia de dichas
marcas, su tipo, clase o vigencia. Es asi como la argumentacién del demandante discurre
sobre una base que no ha sido probada en este juicio, por lo que mal podria solicitar
proteccion bajo una marca respecto a la cual no se ha acreditado su existencia, por lo
que este sentenciador tan sélo tiene a bien la proteccién de la expresion “WALMART”
como parte de su razon social y/o nombre comercial, cuestién que el demandante
tampoco dilucida del todo en su demanda.

SEPTIMO: Que del examen anterior no se advierte por alguno de los solicitantes
que exista vulneracién a lo dispuesto por el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, con
lo que debemos analizar entonces la existencia de un mejor derecho a favor de cada
cual. Del andlisis de los argumentos, se desprende que el segundo solicitante tiene
efectivamente intereses respecto a la denominacién WALMART, la cual se encuentra
contenida integramente en el nombre de dominio en disputa, faltando sélo la letra T, lo
cual como bien sefala, no significa diferenciacion suficiente. Sin perjuicio de lo anterior,
el primer solicitante, tanto en su razén social, como de cara al publico, utiliza la
expresion “WALMAR”, la cual justifica en la utilizacién de las primeras tres letras del
nombre de sus socios, lo cual se corresponde en la especie. Asimismo, el nombre de
dominio solicitado contiene la palabra “CAPACITACION”, la cual se corresponde
integramente con las actividades que desarrollan, y que incorporada a la expresion
Walmar, logra graficar que la pagina web se vincula con “Walmar Capacitaciéon”, y no
con Walmart Chile, la cual no desarrolla de modo principal ni es conocida en el trafico
econdmico como una empresa de capacitacion, ni siquiera siendo conocida en su giro
propio de supermercados como “Walmart”, sino aun como “Lider”, “Ekono”, “Acuenta” y
otras denominaciones que reconocen utilizar.

OCTAVO: Que conforme a lo expresado, es el primer solicitante quien tiene un
mejor derecho conforme al nombre de dominio en disputa, teniendo en consideracion
criterios tales como el uso efectivo de la expresidon en internet, un uso empresarial
legitimo, la buena fe, la identidad del nombre de dominio en relacidn a su razén social y
expresion por la cual es conocida. No es dbice para aplicar dichas categorias por analogia
al caso de autos la no existencia de una marca comercial a su favor, toda vez que no nos
encontramos ante un conflicto de propiedad industrial, ante los cuales son otros los
Tribunales llamados a conocer y fallar dicho tipo de contiendas. A mayor abundamiento,
se tienen a la vista las consideraciones de la causa sobre dominio walmar.cl, la cual
discurre sobre lineamientos similares a los de este nombre de dominio. Todo lo anterior,
sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a ambos solicitantes, y que deberan si asi
lo estiman hacer valer ante los érganos y en las oportunidades correspondientes.

NOVENO: Que respecto a la condena en costas solicitada, este Tribunal estima
que de conformidad al articulo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile, en relacién al
articulo 144 del Cdédigo de Procedimiento Civil y demds normas aplicables, no se hara
lugar a ella por improcedente, ya que este Tribunal considera que ambos solicitantes
tuvieron motivo plausible para litigar.
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DECIMO: 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 aplicacion extensiva no sélo de lo
dispuesto en el articulo 14 y demas normas del Reglamento de Nic Chile sino que se ha
hecho un analisis , -atendiendo entre otros- a criterios de justicia y equidad propios de
las resoluciones de un arbitro arbitrador, conforme a las normas expresadas en el Acta ya
referida, y en subsidio, las de los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del Cdédigo
Organico de Tribunales, articulo 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en
el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacién 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 “walmarcapacitacion.cl” al primer solicitante,
Asesorias Walmar Limitada.

Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucidn a las partes via carta certificada y ademas por correo
electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

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