FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<walmartchile.cl>
<walmartenchile.cl>

— ROL 11246

Santiago, 7 de diciembre de 2009
VISTOS

PRIMERO: Que por oficios 11246 y 11247 de fecha 08 de septiembre de 2009, el
Departamento de Ciencias de la Computaciéon de la Universidad de Chile -NIC Chile-,
notificé al suscrito la designacién como arbitro para resolver el conflicto planteado por la
solicitudes de asignacion de los nombres de dominio <walmartchile.cl> y
<walmartenchile.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
jur6 desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece en los citados oficios, son partes en esta causa como
primer solicitante, Luis Leandro Nievas Sandoval, Rut 10.744.460-2, domiciliado en paseo
Las Palmas 2225, | 205, Providencia, Santiago y como segundo solicitante Wal-Mart
Stores Inc., Rut 78.141.380-1, representados por Soc., de Profesionales Albagli Zaliasnik
Limitada, contacto: Rafael Pastor, domiciliado en Miraflores 130, piso 25, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4 y 12, con fecha 25 de junio de 2009, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se cit6 a las partes a una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento, para el dia lunes 21 de septiembre de 2009, en la sede del
tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa
en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que como consta a fojas 6 y 14, con fecha 21 de septiembre de 2009, se llev6 a
cabo la referida audiencia con la presencia de don Enrique Weisselberger en
representacién del segundo solicitante y del senor Juez Arbitro, no hubo conciliacion,
acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 24, con fecha 22 de septiembre de 2009, don Enrique
Weisselberger Brilovich, en representacion del segundo solicitante, solicitd acumulacién
de los autos <walmartchile.cl> y <walmartenchile> y rebaja en el monto de los honorarios.
SEPTIMO: Que como consta a fojas 26, con fecha 23 de septiembre de 2009, este
Tribunal Arbitral, resolvi6 acumular los autos <walmartchile.cl> y <walmartenchile>,
asignandole a la causa el Rol 11246, y rebajandose los honorarios a la suma de Unica y
total de $1.000.000.-

OCTAVO: Que como consta a fojas 27, con fecha 07 de julio de 2009, este tribunal
arbitral declar6é abierto el periodo de planteamientos por el término de 10 dias habiles,
venciendo en consecuencia el dia miércoles 07 de octubre del presente ano.

NOVENO: Que como consta a fojas 28, con fecha 08 de octubre de 2009, don Enrique
Weisselberger Brilovich, en representacién del segundo solicitante, presenté demanda de
asignacién de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:



a) Que WAL-MART STORES, INC., es una empresa cuyo origen radica en los Estados
Unidos de Norteamérica. Su nacimiento se remonta aproximadamente al afio 1962, en el
estado de Arkansas.

b) Que es la empresa dedicada al comercio minorista mas grande del mundo, y que dadas
sus ventas y numero de empleados, le ha permitido convertirse en una de las empresas mas
grandes del mundo.

¢) Que su filosofia y calidad de sus productos y servicios, le ha permitido obtener un sitial de
privilegio en el mercado internacional, transformandose en una compafnia afamada y
preferida por millones de consumidores a lo largo del mundo, quienes han optado por WAL-
MART y su variada gama de productos a la hora de realizar sus compras.

d) Que WAL-MART STORES, INC., ha realizado millonarias inversiones para alcanzar la
posicion que actualmente ostenta, lo que ha valido figurar en prestigiosos rankings a nivel
mundial, como es el caso de la revista Forbes, en la cual se ha sefialado que si tuviese su
propia economia, se encontraria entre las primeras treinta potencias a nivel mundial, lo cual
permite apreciar la relevancia y el potencial comercial de WAL-MART.

e) Que actualmente, cuenta con mas de 1.500 supermercados distribuidos a lo largo del
mundo, méas de 1.600 locales de menor capacidad identificados bajo el nombre WAL.MART,
alrededor de 600 locales SAM'S CLUBS, locales que han permitido otorgar empleo a mas de
1.900.000 personas a lo largo del mundo, encontrandose presente en mas de 15 paises del
mundo.

f) Que dada la enorme cantidad de recursos econdémicos que ha invertido WAL-MART
STORES, INC., en marketing y publicidad, no cabe duda que cualquier persona que reside
en Chile, o en los mercados antes mencionados, al escuchar el término WAL-MART, lo va
a relacionar especialmente con el segundo solicitante.

g) Que WAL-MART STORES, INC., actualmente posee intereses reales, efectivos y serios
sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de las siguientes
solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el término WAL-MART: WAL-
MART, cobertura para establecimiento comercial, clase 1-33, registro, 723.755; WAL-
MART, cobertura para servicios, clase 35, registro 723.756; SIEMPRE PRECIOS BAJOS
SIEMPRE WAL-MART, frase de propaganda, clase 42, registro 825.768, WALL-MART,
para productos, clase 25, registro 830.596; WAL-MART, AHORRA DINERO. VIVE
MEJOR, para servicios, clase 35.

h) Que el primer solicitante, también es duefio de los siguientes nombres de dominio; wal-
mart.cl, wall-mart.cl y wall-mart.cl.

i) Que la existencia de los nombres de dominio WALMARTCHILE.CL vy
WALMARTENCHILE.CL no pueden dejar de relacionarse directamente con las marcas
del segundo solicitante, sus dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que
posee en el mercado, hecho indudable e indesmentible entre los consumidores.

j) Que, no cabe duda que los usuarios de Internet propenderan a creer que los nombres de
dominio WALMARTCHILE.CL y WALMARTENCHILE.CL son de propiedad del segundo
solicitante, puesto que los mismos son similar tanto a una serie de marcas de WAL-MART
STORES, INC, como a otros tantos nombres de dominios que posee, por lo anterior los
usuarios deduciran que se trata de uno mas de los tantos dominios de este o0 una
extensién de su campana de marketing.

k) Que el segundo solicitante, es titular de una familia de marcas comerciales y nombres
de dominio que comprenden el elemento identificador comin WAL-MART. Es por ello,
que a este respecto debe aplicarse la denominada Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN, en cuanto establece como
aspecto fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de registros o
solicitudes de registros marcarios del signo en cuestion, que considera como fundamentos
para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es



idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual
la parte demandante tiene derechos.

[) Que la marca WAL-MART como especie de propiedad a nombre del segundo solicitante,
que es plenamente amparada por el articulo 584 del Cédigo Civil, el articulo 19 numero 25
inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley
19039 sobre Propiedad Industrial, es ampliamente reconocida en el mundo de la telefonia
inaldambrica. En este sentido es aplicable, la sentencia dictada por el arbitro Juan Agustin
Castellén Munita, en relacién al conflicto sobre asignacion del dominio SCOTIANHOMES.CL,
dictada con fecha 27 de agosto del afio 2004, en que se asignd el dominio al demandante
THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto, en conformidad a los antecedentes
acompanados, se logré demostrar la fama y notoriedad de sendos marcas comerciales de
dicha empresa bancaria, que incluyen el término SCOTIA. Dandose los mismos supuestos
en este caso.

m) Que la fama y notoriedad del signo WAL-MART, se debe tener por acreditada, conforme
a la existencia de solicitudes de registros marcarios; siendo todos estos anteriores a la fecha
de inscripcién por parte del primer solicitante de los nombres de dominio en disputa, y
presencia en el mercado; siendo una de las empresas mas reconocidas y afamadas, por lo
que corresponde la aplicacion de este criterio a la resolucion del conflicto y asignar el nombre
de dominio en disputa a WAL-MART STORES, INC.

n) Que es inaplicable el principio doctrinal del “first come, first served”, por cuanto, sélo debe
ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el
nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de Ultima ratio o
alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas.

f) Que esta conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es
idéntico a una marca comercial ajena debe catalogarse como contraria a la buena fe, puesto
que la misma consiste en la utilizacién de un identificador que resulta ser mas que una copia
exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno.

o) Que el articulo 14 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, prescribe que: “sera 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”. Es decir, este es un caso en que el primer
solicitante, don LUIS LEANDRO NIEVAS SANDOVAL, ha actuado negligentemente, al
solicitar un nombre de dominio que es idéntico a la afamada marca del segundo
solicitante, WAL-MART, y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios
validamente adquiridos por el segundo solicitante, no cumplimento con la responsabilidad
contractual que le impone el articulo 14 antes mencionado.

p) Que a lo anterior se debe sumar el hecho de que el primer solicitante de autos, ha
solicitado también el dominio CHILEWALMART.CL, y previamente ha tomado contacto
telefénico con el segundo solicitante, para intentar vender los dominios en disputa
tratando asi de evitar los arbitrajes que hoy se estan desarrollando.

q) Que la dilucién de marca o nombre comercial ha sido definida como una infeccién que,
si la dejas expandirse, destruira inevitablemente el valor comercial de una marca y puede
producir darios irreversibles en el valor de una marca o imagen comercial llevando a que
los consumidores no la distingan de la competencia, lo que no es menor puesto que para
alcanzar un sitial de privilegio en la mente de los consumidores, el segundo solicitante, ha
efectuado importantes inversiones en publicidad, generando una recordacion y
fidelizacidon de sus clientes, usuarios y operadores.

r) Que la familia de marcas y nombres de dominio WAL-MART, muy equivalentes a los
nombres de dominio WALMARTCHILE.CL y WALMARTENCHILE.CL, son una expresion de
fantasia, creadas y desarrolladas por el segundo solicitante, a la cual les ha dado fama y



notoriedad. De esta manera, si se le asignara al primer solicitante, se crearia confusion
entre los usuarios de Internet. Existe un prestigio que debe ser resguardado con gran
intensidad, por lo que la designaciéon del nombre de dominio en disputa, podria causar un
dano a WAL-MART STORES, INC., pero lo que es mas grave, existe el potencial de
enganar y defraudar a los consumidores, comerciantes y publico en general a través de
este medio.

s) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompanado los siguientes
documentos con citacion:

1. Copia de sentencia dictada por el arbitro Juan Agustin Castellén Munita, en relacién al
conflicto sobre asignacion del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de agosto
del ano 2004, en que se asignd el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA.

2. Copias simples de los certificados de registro, emitidos por el Departamento de Propiedad
Industrial a nombre del segundo solicitante, que corresponden a la marca WAL-MART, como
asimismo otros signos registrados que poseen el término WAL-MART, en distintas clases.

3. Informe de WAL-MART obtenido de la reconocida enciclopedia online Wikipedia.

4. Copia de la pagina de Internet del segundo solicitante www.walmart.com.

5. Copia de la busqueda de la denominacion WAL-MART en el buscador Google, que arroja
como resultados unicamente sitios relacionados con el segundo solicitante.

DECIMO: Que como consta a fojas 93, con fecha 20 de octubre de 2009, tuvo por
presentada la demanda por parte de don Enrigue Weisselberger Brilovich, en
representacién del segundo solicitante y tuvo por acompafnados los documentos con
citacion.

DECIMO PRIMERO: Que como consta a fojas 94, con fecha 20 de octubre de 2009, este
Tribunal Arbitral, declar6 abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias
habiles, venciendo en consecuencia el dia martes 27 de octubre del afo en curso.
DECIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 95, con fecha 10 de noviembre de 2009,
no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvié
citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE: )

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a
cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud
competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta
manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes
competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que por otra parte, el segundo solicitante ha acreditado que efectiia un uso
legitimo y masivo de la expresion WAL-MART, siendo contenida completamente en los
nombres de dominio en disputa. Todo lo cual se encuentra acreditado en autos por la
abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante, es méas, con fecha de
otorgamiento anterior a este litigio, ha solicitado y le han sido asignado los nombres de
dominio wal-mart.cl, wall-mart.cl y wall-mart.cl.

TERCERO: Que, la regulacion marcaria confiere al titular de una marca un derecho
exclusivo para hacer uso de ella en la comercializacion de cierto tipo de productos o
servicios en determinados territorios; que las marcas estan clasificadas como una forma
de propiedad intelectual, no encuentran su justificacién en el incentivo y recompensa a la
creatividad, sino en la proteccion del productor y del consumidor, al permitir identificar
productos y servicios; que, por su parte, los nombres de dominio cumplen primeramente
una funcién técnica, al obrar como localizadores de computadores en la Internet, si bien



han adquirido una funciéon semejante, pero no igual a la de las marcas comerciales. La
colisién entre marcas comerciales y nombres de dominio tiene lugar cuando se hace uso
marcario de estos Ultimos, o bien cuando su inscripcién se realiza con la intensién de
privar a un titular de un derecho marcario de la posibilidad de usar dichos nombres de
dominio. En el caso de autos existe una estrecha relacién entre los nombres de dominio y
las marcas comerciales, mas aun considerando que en este caso el nombre de dominio
en disputa, comprende en su totalidad la marca del segundo solicitante, ademas de ser
contenida completamente en su nombre o razén social esto es, WAL-MART STORES,
INC.

CUARTO: Que, la especie, este tribunal no puede, debido a la profusa prueba documental
aportada por el segundo solicitante y por el conocimiento personal que tiene de dicha
circunstancia, dejar de reconocer en el ambito nacional e internacional el caracter de
renombrada a las marcas del segundo solicitante y al nombre de su establecimiento de
comercio. El caracter de famosa y renombrada de una marca a juicio de este Tribunal se
relaciona en el &mbito procesal con el concepto de hecho publico y notorio, esto es, hechos,
conocidos generalmente por los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia
de que las marcas comerciales relacionadas a walmart constituya una marca generalmente
conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada por el
conocimiento personal que este juez arbitro tiene de tal circunstancia, punto que puede ser
ponderado y aceptado por la calidad de arbitro arbitrador que reviste este Tribunal.
QUINTO: Que, la calidad de renombrada de una marca y el hecho de tal circunstancia el
carécter de hecho publico y notorio conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizas
la principal, la presuncién de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no
saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen
cuantiosas inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista de los intereses
comerciales y econémicos. Que la fama y notoriedad del signo WAL-MART, debe tenerse
por acreditada, conforme a la existencia de solicitudes de registros marcarios; siendo todos
estos anteriores a la fecha de inscripcién por parte del primer solicitante de los nombres de
dominio en disputa, y presencia en el mercado; siendo una de las empresas mas
reconocidas y afamadas, por lo que corresponde la aplicacién de este criterio a la
resolucién del conflicto y asignar el nombre de dominio en disputa a WAL-MART STORES,
INC.

SEXTO: Que, este Tribunal, considera la conservacién de los nombres de dominios
walmartchile.cl walmartenchile, por parte del primer solicitante como un acto contrario a
politicas comerciales de buena fe, y suficiente para integrar el concepto de mantenimiento
de un nombre de dominio en forma abusiva, produciéndose sin lugar a dudas una
situacion de confusién entre los consumidores y usuarios de Internet, ademas de una
indudable lesién de intereses comerciales validamente adquiridos que debe ser reparado
por esta via.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que la reglamentacién
que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta
causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas
en su propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el
logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situacion
conocida como la absolucion de la instancia o non likuet, que existia en el derecho
romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a
sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez debera dictar sentencia
desfavorable contra el que no sobrellevd la carga de la prueba” APUNTES DEL CURSO
DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile. 2001.



OCTAVO: Que, el primer solicitante no ha aportado antecedentes o prueba alguna en el
proceso, por lo que a este Juez no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor
derecho, aspecto en que puede atribuirsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza
misma del procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria ni siquiera el
patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, ademas, de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posicion juridica no importaba al
referido primer solicitante incurrir en gasto alguno.

NOVENO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos
etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre los nombres de dominio en litigio, y
rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de
respuestas, siendo ambos términos de discusion y prueba comunes para los dos
solicitantes de esta causa, el primer solicitante ni probd ni argumento en su favor.
DECIMO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede
tenerse en cuenta por interpretacion analdgica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen
normas de politica de interés general relativas a la aplicaciéon y a las funciones del
dominio de primer nivel «.eu», asi como los principios en materia de registro, Reglamento
que en su articulo 22 N® 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de
las partes en un procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los
plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podra
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”.
DECIMO PRIMERO: Que, el principio de adquisicion procesal, indica que el proceso esta
formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el
conflicto juridico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al
incorporarse al proceso adquieren autonomia en el sentido que no sélo surtiran efectos en
el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en
su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sélo se conciben en
beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta
pude verse beneficiada por ellos.

DECIMO SEGUNDO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio
del proceso, el ambito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el
ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir,
puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un
tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la accién, no se
iniciara proceso alguno; por otra lado, seran solo las partes las que podran senalar
expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo ademas ellas las que
a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes
y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si
permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de
las partes.

DECIMO TERCERO: Que, por todo los sefialado anteriormente este sentenciador estima
que no es posible aplicar en este caso el principio de preferencia temporal o first come first
served toda vez que el segundo solicitante ha acreditado interés comercial, uso legitimo y
profusas inversiones en la protecciéon de sus marcas comerciales y propiedad intelectual, en
general, en nuestro pais y a lo ancho del mundo.

DECIMO CUARTO: Que, teniendo en cuenta que nuestra Excelentisima Corte Suprema
ha senalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal
como se expresa, entre muchos otros fallos, en el considerando 8° -REVISTA DE
DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N® 2 (MAYO-AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Ménica: "Puesto
que el arbitro arbitrador esta llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo



incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si
existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia
dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia
sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o
imposible de cumplir'.

RESUELVO:

En mérito de lo senalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad,
aplicando el principio de mejor derecho, asignar los nombres de dominio
<walmartchile.cl>, <walmartenchile>, al segundo solicitante, esto es, WAL-MART
STORES, INC. RUT 78.141.380-1.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los
cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Resolvi6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y EVELYN KATHERINE ARANCIBIA FREDES, cédula de identidad
15.473.813-4.



