FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<comercialkaufmann.cl>

- ROL 15226 -

Santiago, veintinueve de marzo de dos mil doce

VISTOS,

PRIMERO: Que, por oficio 15226 de fecha 9 de noviembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la designaciéon como arbitro
para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio
<comercialkaufmann.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito acepté el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juréd
desempefiarlo 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, seglin aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante
Sociedad de Inversiones en Sitios Web Limitada, RUT: 76.323.270-0, Av. Ecuador 5211 local 17, Lo
Prado, Santiago y como segundo solicitante Comercial Kaufmann S. A, RUT: 96.572.360-9, Contacto
Administrativo: Noelle Jeanneret S., Av. Gladys Marin 5830, Estacion Central, Santiago.

CUARTO: Que, como costa a fojas 4, con fecha 09 ,de noviembre del 2011, 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 jueves 17 de noviembre del 2011, a las 09,50 horas 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, con fecha 17 de noviembre del 2011, se llevd a cabo la referida audiencia con la
presencia de don Paul Juppet, por el segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer
solicitante, no hubo conciliacion, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 11, con fecha 21 de noviembre del 2011, este tribunal arbitral declard abierto el
periodo de planteamientos por el término de diez dias habiles, venciendo en consecuencia el dia lunes 5
de diciembre de 2011.

SEPTIMO: Que, a fojas 12 Noelle Jeanneret Simian, present6 un escrito, en representacion del segundo
solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que el nombre de dominio pedido por el primer solicitante se encuentra en abierta contradiccion con
lo previsto por el articulo 14 inciso 12 de la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL (en adelante el “Reglamento”), pues infringe derechos validamente adquiridos
por terceros y los principios de la ética mercantil, resultando también susceptible de vulnerar los
principios de la competencia leal;

b) Que con fecha 12 de julio de 2011 el primer solicitante, Sociedad de Inversiones en Sitios Web
Limitada, solicité para si la asignacién del nombre de dominio ‘comercialkaufmann.cl’ de autos. Al
detectar la existencia de dicha solicitud, Comercial Kaufmann S.A. —-empresa de renombre y trayectoria
en el pais en el rubro automotriz, y que se remonta al afo 1952 cuando fue fundada por don Walter
Kaufmann Bauer- procedi6 a solicitar para si la asignacion del mismo nombre de dominio con fecha 19
de julio de 2011, atendida la evidente alusién que el dominio ‘comercialkaufmann.cl’ formula respecto
de su mandante al coincidir plenamente con su razén social (Comercial Kaufmann S.A.), nombre
comercial con el que su representada se ha desarrollado y posicionado en el mercado para los
productos y servicios de su giro desde la década de los ’'50, asi como con su renombrada marca
comercial KAUFMANN.

¢) Que a lo largo de los afios, Comercial Kaufmann S.A. ha adquirido y mantenido la representacién
oficial de importantes marcas de vehiculos y de camiones, tales como lo son MERCEDES-BENZ,
FREIGHTLINER y WESTERN STAR. En consideracidn a ello, debe tenerse en cuenta que tras el nombre
“Comercial Kaufmann”, no se encuentra entonces comprometida solamente la imagen y reputacién de
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su mandante, sino que también la de sus representados comerciales. La abundante documentacion que
se acompafia, demuestra las afirmaciones formuladas en este sentido, quedando acreditado mediante
material promocional y publicitario difundido por su propio mandante, asi como por conocidos medios
de difusion, entre ellos el diario de circulacién nacional El Mercurio. Este medio en particular publico
en 2002 una edicién especial con ocasion de los 50 afios de su mandante, haciéndose cargo de la
antigiiedad de Comercial Kaufmann S.A. y de su trayectoria;

d) Que junto con lo anterior, resulta relevante notar que la busqueda en la consulta de dominios de NIC
Chile que contienen la denominacién “kaufmann” arroja nueve resultados, entre los cuales 7 son de
propiedad de su mandante, o bien, de sociedades que forman parte del mismo grupo empresarial:
‘bienestarkaufman.cl’, ‘cekaufmann.cl’, ‘circulokaufmann.cl’, ‘inmobiliariakaufmann.cl’,
‘inversioneskaufmann.cl’, ‘kaufmann.cl’ y ‘somoskaufmann.cl. Los unicos dos dominios que no se
encuentran asociados a su mandante son ‘kaufmannylabrana.cl’ (asociado a un joyeria de propiedad en
la que una de las socias cuenta con el nombre Kaufmann como apellido paterno) y la solicitud de autos,
siendo el primer solicitante un tercero total y absolutamente ajeno;

e) Que luego de consultar el nombre “Kaufmann” en el buscador ‘google.com’, la gran mayoria de los
resultados arrojados dicen relacién o se vinculan con el grupo empresarial al que pertenece su
mandante, lo que pone en clara evidencia que éste ultimo y el nombre “Kaufmann” se encuentran
indisolublemente vinculados;

f) Que todo lo expuesto habla de la presencia efectiva, continua y consistente de su mandante en el
medio, tanto fisico o real como virtual (la web), por lo que el nombre “Kaufmann” representa un activo
de primera importancia por el valor comercial que representa en y cuyo uso y destino no puede queda
entregado al arbitrio de terceros;

g) Que cabe introducir un dato adicional a propdsito de una negociacién llevada adelante con el primer
solicitante de manera previa al presente arbitraje: en efecto y luego de haber deducido oposicién, el
primer solicitante tomé contacto con su representada ofreciendo transferir la solicitud de autos junto
con los dominios ‘mercedescenter.cl’ y ‘mercerdeshaus.com’. La transferencia en cuestion fue ofrecida a
cambio del pago de $5.700.00 (cinco millones setecientos mil pesos chilenos), suma del todo irrisoria
dado que se trata de dominios que desde un principio el primer solicitante no deberia haber requerido
y que, al ofrecerlos a su mandante, se advierte que si pidié su inscripcién lo hizo, sin duda alguna, con
fines especulativos;

h) Que de todo lo antes expuesto se concluye sin dificultad que el dominio en disputa infringe el
articulo 14 del Reglamento en cuanto: i) atenta contra derechos validamente adquiridos por terceros,
ya que el nombre de dominio consiste en la razén social de su mandante e incluye integramente el
nombre KAUFMANN inscrito como marca comercial, y ii) por contrariar los principios de la ética
mercantil y ser susceptible de atentar contra los principios de la competencia leal, atendidos los fines
especulativos que el primer solicitante demostro tener, asi como por los riesgos que entrafa su uso por
parte de terceros, en este caso, por el primer solicitante, tanto para su mandante, como para las marcas
que éste representa comercialmente;

i) Que el dominio de autos atenta contra derechos validamente por su mandante al coincidir
plenamente con su razdn social y, al mismo tiempo, considerar como elemento preponderante la
expresion KAUFMANN que se encuentra inscrita el pais en diversas clases. En efecto y a través de
Kaufmann S.A. Vehiculos Motorizados, sociedad que forma parte del grupo empresarial Kaufmann, se
encuentra inscrita la marca KAUFMANN para distinguir productos de las clases 7 y 12 (concedida por
primera vez el 28 de marzo de 1990 bajo el registro No. 353.415 y actualmente inscrita bajo el registro
No. 879.288), asi como distinguir servicios de las clases 35 y 39 (concedida por primera vez el 21 de
julio de 1989 bajo el registro No. 345.228 y actualmente inscrita bajo el registro No. 874.287), entre
otros registros. Teniendo en cuenta lo anterior, salta a la vista que la estructura del dominio
‘comercialkaufmann.cl’ en cuestiéon sugiere claramente la intencién de querer apropiarse del nombre y
razon social de su representado, con todo lo que ello significa en cuanto a su reputaciéon comercial;

j) Que en cuanto a la infraccién de los principios de ética mercantil, no puede caber duda alguna que la
solicitud de autos fue pedida con fines especulativos si se tiene en consideracién la negociacién que
intent6 llevar adelante el primer solicitante. Lo anterior se ve corroborado por el hecho que el primer
solicitante habia solicitado previamente el mismo dominio ‘comercialkaufmann.cl’ en 6 oportunidades
entre marzo y junio del presente afio. Cada una de estas solicitudes fue sucesivamente abandonada por
falta de pago, mientras que la de autos fue pagada sé6lo una vez presentada la oposicién por Comercial
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Kaufmann S.A. Casos similares con nombre de dominios que incluyen otras marcas famosas llevan a
concluir que el anterior constituiria un patrén de comportamiento de parte de Sociedad de Inversiones
en Sitios Web Limitada: se trata de los dominios ‘audihaus.cI’ y ‘audicenter.cl’. Para el caso de
‘audihaus.cl’, y como consta de la documentacién que se acompafia con esta presentacion, tenemos que
la contraria lo habria solicitado para si, en 12 oportunidades, entre abril y diciembre del presente afio,
quedando todas sucesivamente abandonadas por falta de pago, hasta la dltima que se encuentra a la
fecha pendiente de pago. A su vez, el dominio ‘audicenter.cl’, el primer solicitante lo ha pedido en 36
oportunidades. Las primeras 35 oportunidades han sido sucesivamente abandonadas por este
solicitante por falta de pago, encontrandose la ultima de ellas pendiente de pago a esta fecha. Lo
expuesto junto con la intencién de transferir el dominio de autos por una suma superior a los
$5.000.000 (cinco millones) de pesos no sélo satisface la hipotesis del articulo 14 del Reglamento en
cuanto el dominio de autos contraria los principios de la ética mercantil, sino que expresamente los del
articulo 22. En efecto, si bien el presente caso versa sobre una asignacién y no una revocacion de un
dominio, el umbral requerido para los efectos de acreditar mala fe por parte del demandado es mas
especifico y considerablemente superior en estos ultimos juicios;

k) Que el dominio ‘comercialkaufmann.cl’: es cuasi-idéntico y engafiosamente similar a la marca
KAUFMANN de propiedad de una de las sociedades, junto a la que su mandante forma parte de un
grupo empresarial y, a la vez, idéntico a la razén social de este; no se advierte que el primer solicitante
tenga derechos o intereses legitimos con respecto al mismo, y ha sido solicitado de mala fe. En este
sentido, el articulo 22 del Reglamento considera como elemento revelador de mala fe el hecho que
“existen circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propésito principal de
venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcién, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio”;

1) Que, finalmente y, en cuanto a los principios de competencia leal, el uso del dominio pedido es
susceptible de satisfacer los supuestos de hecho que se describen en el articulo 3° de la Ley 20.169 que
Regula La Competencia Desleal, que en su definicién genérica considera como una conducta contraria a
la buena fe la que por medios ilegitimos persigue desviar clientela de un agente del mercado. También se
presta para configurar los supuestos del articulo 4° letra a) del mismo cuerpo legal por constituir una
conducta que sirve para aprovecharse indebidamente de la reputacién ajena, usufructuando al mismo
tiempo de la fuerte inversiéon en promocién y publicidad desplegada por Kaufmann atrayendo al
consumidor para ofrecer productos y servicios que no se encuentran sujetos al control de su
representado;

1) Que el acto de competencia desleal se configuraria por el hecho de valerse de una marca ajena para
atraer al consumidor a un portal o sitio en internet (que constituye, en definitiva, el medio ilegitimo
para desviar clientela), aprovechidndose de la inversién de un tercero (su mandante y todo el trabajo
que suponen casi 60 afios de trayectoria) y sin que existan garantias sobre el uso que se le dara a
semejante dominio;

m) Que en este sentido, debe tenerse presente que el primer solicitante no guarda vinculo alguno con
su mandante ni tampoco con las marcas que se asocian con él. La operacién de un sitio web como
www.comercialkaufmann.cl a través de un tercero no sélo supone aprovecharse, entonces, del esfuerzo
desplegado por su mandante durante casi seis décadas, sino también pone en cuestiéon o hace peligrar
su reputacion, por cuanto podrian ofrecerse a través de esta pagina productos y servicios de dudosa
calidad y poner dicho nombre en relacién con productos de marcas que lo son ajenas comercialmente y
de reputacién cuestionable;

n) Que lo anterior demuestra que existe un mejor derecho de parte de Comercial Kaufmann S.A. para
resultar asignataria del dominio ‘comercialkaufmann.cl’ por cuanto es su propia razdn social la que se
encuentra en juego y dicho nombre es el que asocia la demanda con una determinada oferta en el
mercado. Ello justifica que sea Comercial Kaufmann S.A. quien tenga el legitimo interés en promocionar
y proteger su marca y reputaciéon, de la cual también depende la de quienes representa
comercialmente. Con mayor razén debe entenderse el celo de su mandante en no tolerar el hecho que el
consumidor se encuentre en presencia de un oferente distinto que se vale de una reputacién no
construida por él con el objeto de atraer una demanda generada por otro (Comercial Kaufmann S.A.),
hacia un mercado que no ofrece garantias respecto del origen y la calidad de los productos y/o
servicios que en €l se ofrezcan. Menos aun debe su mandante incentivar actos especulativos como los
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evidenciados por el primer solicitante, pagando una importante suma de dinero por algo que le
pertenece;

fi) Que supone que ha quedado en evidencia, que el principio “first come, first served” no resulta
aplicable al caso de autos, razén por la cual no cabe sino negar lugar a la primera solicitud del nombre
de dominio ‘comercialkaufmann.cl’ y asignar el mismo al segundo solicitante, Comercial Kaufmann S.A;
0) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompafia los siguientes documentos:

1. Copia de la inscripcion social de Comercial Kaufmann S.A. ante el Registro de Comercio, con vigencia
al dia 24 de noviembre de 2011.

2. Copia de la inscripcion social de Kaufmann S.A. Vehiculos Motorizados, ante el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices de Santiago, con vigencia al dia 24 de noviembre de 2011.

3. Ejemplar de la revista Kaufmann S.A., en que se describe comercialmente su fundaciéon en 1952 y
puede apreciarse que existe una estrecha vinculaciéon entre Kaufmann S.A. y las marcas MERCEDES
BENZ y FREIGHTLINER.

4. Ejemplar de la revista Kaufmann-Transporte, de julio de 2004, en que se abunda en la presencia,
participacién y expansiéon de Comercial Kaufmann S.A. en el mercado automotriz en general y su
relacién con los automéviles MERCEDES BENZ.

5. Ejemplar de la revista Mercedes-Benz Kaufmann, de mayo de 2006, en cuya portada se pone en
relacién la marca Mercedes-Benz con Kaufmann.

6. Ejemplar de la revista Kaufmann-Transporte, de marzo de 2009, en que se relacionan los camiones
Western Star, sus partes y repuestos con Kaufmann S.A.

7. Ejemplar de edicion especial de El Mercurio sobre los 50 afios de Kaufmann, de junio de 2002, a lo
largo de la cual se describe su trayectoria, presencia en el mercado y relacién con diversas marcas.

8. Ejemplar de las paginas de Vida Social de El Mercurio, publicadas el 6 de junio de 2002,
conmemorando la celebracién de los 50 afios de Kaufmann en Chile.

9. Copia simple de impresiéon obtenida al introducir “kaufmann” en el buscador de ‘google.com’.

10. Copia simple de impresion obtenida de la base de datos de la pagina web de NIC Chile, sobre los
dominios eliminados del dominio ‘comercialkaufmann.cl’.

11. Copia simple de impresion obtenida de la base de datos de la pagina web de NIC Chile, sobre los
dominios eliminados del dominio ‘audicenter.cl’.

12. Copia simple de impresion obtenida de la base de datos de la pagina web de NIC Chile, sobre los
dominios eliminados del dominio ‘audihaus.cl’.

OCTAVO: Que, con fecha 16 de diciembre del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la
demanda de asignacion de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos
ofrecidos, se tuvieron por acompafados, con citacion.

NOVENO: Que, con fecha 16 de diciembre del 2011, este Tribunal Arbitral, declaré abierto el periodo de
respuestas por el término de 05 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 23 de diciembre
del 2011, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia
procesal. Con fecha 06 de enero del 2012, se hace parte como tercero coadyuvante Kaufmann S.A.
Vehiculos Motorizados.

DECIMO: Que, a fojas 65 el segundo solicitante acompafia los siguientes documentos:

1. Dos certificados de 20 de diciembre de 2011 emanados de don Alexander Kohler Achenbach, gerente
general tanto Comercial Kaufmann S.A. como de Kaufmann S.A. Vehiculos Motorizados, los que dan
cuenta de la idéntica participacidn accionaria que presenta una y otra sociedad.

2. Copia simple de la escritura publica de constitucién de la sociedad Centro de Entrenamiento
Kaufmann Limitada, de fecha 3 de agosto de 2006, Repertorio N2 18.681 de la 212 Notaria de Santiago
de don Raul Ivan Perry Pefaur, asi como de la inscripcion de su extracto en el Registro de Comercio, que
da cuenta de sus socios, Comercial Kaufmann S.A. con un 10% de los derechos sociales y Kaufmann S.A.
Vehiculos Motorizados con un 90% de los derechos sociales.

3. Impresién tomada de la pagina web www.inapi.cl relativa al registro No. 879.288, de la marca
KAUFMANN para distinguir productos de la clase 7 y 12, concedida a favor de Kaufmann S.A. Vehiculos
Motorizados con fecha 23 de febrero de 2010. El documento acompafiado da cuenta del hecho que el
registro en cuestion constituye una renovacion del registro anterior No. 562.104.

4. Impresién tomada de la pagina web www.inapi.cl relativa al registro No. 871.573, de la marca
KAUFMANN para distinguir productos de la clase 7 y 12, concedida a favor de Kaufmann S.A. Vehiculos
Motorizados con fecha 21 de julio de 2009.
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5. El documento acompafiado da cuenta del hecho que el registro en cuestién constituye una
renovacion del registro anterior No. 544.956.

6. Impresion tomada de la pagina web www.inapi.cl relativa al registro No. 874.287, de la marca
KAUFMANN para distinguir servicios de la clase 35 y 39, concedida a favor de Kaufmann S.A. Vehiculos
Motorizados con fecha 21 de julio de 2009.El documento acompafiado da cuenta del hecho que el
registro en cuestion constituye una renovacion del registro anterior No. 544.955.

7. Impresion tomada de la pagina web www.inapi.cl relativa a la solicitud de inscripciéon No. 959.904,
de la marca KAUFMANN para distinguir servicios de la clase 35, pedida por Kaufmann S.A. Vehiculos
Motorizados con fecha 04 de julio de 2011.

8. Impresién tomada de la padgina web www.inapi.cl relativa a la solicitud de inscripcién No. 959.905,
de la marca KAUFMANN para distinguir servicios de la clase 36, pedida por Kaufmann S.A. Vehiculos
Motorizados con fecha 04 de julio de 2011.

9. Impresion tomada de la pagina web www.inapi.cl relativa a la solicitud de inscripcién No. 959.906,
de la marca KAUFMANN para distinguir servicios de la clase 37, pedida por Kaufmann S.A. Vehiculos
Motorizados con fecha 04 de julio de 2011.

A su vez, somete varios fundamentos a consideracion del tribunal.

DECMO PRIMERO: Que, con fecha 09 de enero del 2012, el Tribunal tuvo por acompafiados los
documentos, con citacién y tiene presente lo expuesto por el segundo solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que, con fecha 13 de enero del 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el
primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvi6 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 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 -segin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el
logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situaciéon conocida como la
absolucidn 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 deberd dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellev6 la carga de la prueba”
APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido
posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuirsele cierta
responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante Aarbitros
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 posicién juridica no
importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales
para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion, y rendir la prueba que respalde
sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes,
para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer
sus derechos en tiempo y forma.

QUINTO: Que, el tribunal reconoce también el caracter de renombrada a la marca comercial
“kaufmann”, lo que 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 “kaufmann” y “comercial kaufmann”, es una marca y empresa,
generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada por la
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abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante sobre este punto, asi como por el
conocimiento personal que este juez arbitro tiene de tal circunstancia.

SEXTO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas,
quizas la principal, la presuncién de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber
que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas
inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y econdmicos.
SEPTIMO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de la marca “kaufmann” para distinguir
distintos productos y servicios, unida a diferentes elementos: 1.- el registro No. 353.415 y No. 879.288
para distinguir servicios de las clases 35 y 39 2. el registro No. 345.228 y el registro No. 874.287.
OCTAVO: Que, adicionalmente debe considerarse que las marcas comerciales del segundo solicitante
cubren servicios y productos referidos a su actividad comercial, en numerosos productos y servicios, lo
que explica la cantidad de marcas vigentes, no existiendo antecedentes en el proceso que indiquen a
qué giro o actividad, destinara el dominio el primer solicitante en el caso de asignarsele, como para
poder determinar que con su actividad no afectara el ambito de proteccién marcaria del segundo.
NOVENO: Que el signo “comercialkaufmann”, contenido integramente en el dominio en cuestién, es
absolutamente idéntico a la razdén social del segundo solicitante y a las marcas inscritas por parte de
éste, sin que exista ningin signo original, o un signo o expresion distintiva o diferenciadora original, el
usuario comun, efectivamente pensara que se trata de un sitio del segundo solicitante, y posiblemente
experimentara confusion acerca de la titularidad del dominio.

DECIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestién compuesto por los signos
“comercialkaufmann”, infringe la marca comercial respecto del ambito de proteccién de dicha marca, lo
que se acredita por la informacién acompafiada y debidamente acreditada en el expediente y los
antecedentes y razonamientos efectuados.

DECIMO PRIMERO: Que, de los hechos antes expresados, y que constan en este proceso, se deduce que
Comercial Kaufmann S.A,, es el primer usuario y creador del signo “kaufmann” y “comercial kaufmann”
en el mercado nacional y mundial, quien ademas ha invertido cuantiosos recursos para su proteccién
en Chile y en el extranjero, por lo que goza de un amplio conocimiento a nivel nacional e internacional,
en su rubro.

DECIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su
vez, denotan, un amplio conocimiento del signo “kaufmann” como de propiedad del segundo
solicitante, en el mercado mundial y nacional, unido a que existe identidad gramatica y fonética entre el
dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, unido al silencio del primer
solicitante en todo este proceso, mas una actividad comercial legitima y consistente por parte del
segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de
prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta
expresion, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "first come, first
served".

DECIMO TERCERO: Que, por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal
arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten,
concluyendo que “kaufmann” resulta ser una marca conocida y difundida dentro del mundo. Sin
embargo, merece consultarse la Legislacion vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente
por la norma del articulo 19 nimero 25 inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado, la cual
garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invencién, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca
la ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas
comerciales, la voz determinante de un nombre o razén social y un nombre de dominio inscrito como
segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas
comerciales y el nombre o razén social gozan de la garantia del Constituyente respecto de las
actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripcién del nombre de dominio en
disputa por parte de la primera solicitante que resulta ser idéntico a las marcas del segundo solicitante.
Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del articulo 14 del reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de
nombres de dominio debe respetar los derechos validamente adquiridos por terceros con anterioridad.
Esta disposiciéon es consistente con la norma del articulo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los
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terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias
solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 dias contados desde la primera solicitud.
DECIMO CUARTO: Que no escapa al Tribunal, que de los documentos acompanados por el segundo
solicitante, a fojas 20 y siguientes, no objetados, por el primer solicitante, se evidencia que el primer
solicitante intentd ceder el dominio en cuestion, junto a otros nombres de dominio referentes a marcas
comercializadas por el segundo, a un valor que excede, los valores de inscripcién manejados por Nic
Chile, lo que hace presumir un evidente animo de lucro, que atenta contra la presuncion de buena fe
que rige en este procedimiento, respecto de las partes y evidentemente desvirtia esta presuncion
respecto del primer solicitante.

DECIMO QUINTO: Que, segun lo expresado, este tribunal estima, que asignar el dominio en disputa al
primer solicitante, quien no ha sefalado, para qué objeto desea el dominio solicitado, atendido a que es
un hecho que se trata de una marca comercial renombrada, lo que importa, como ya ha sefialado este
Tribunal en otras oportunidades, que alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen
atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y econémicos que implica que resulte
atractivo inscribir dominios o marcas semejantes, con el objeto de aprovechar su amplia difusion en el
mercado, unido al intento de cesiéon del dominio, importa un riesgo de confusiéon serio entre
consumidores y usuarios muy alto, afectando asi, los derechos validamente adquiridos en el derecho
marcario por dicho solicitante.

DECIMO SEXTO: Que, cada conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por
este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente
con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar
tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcién
jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma
alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

DECIMO SEPTIMO: Que, el segundo solicitante, segin se ha dicho, ha acreditado una conducta
comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, ha actuado en
armonia con nuestra carta fundamental y legislacién marcaria, solicitando un dominio idéntico de una
marca comercial que le pertenece, y a su razén social, no existiendo antecedentes de la actividad de
primero y de que esta no serd coincidente con las clases del clasificador de Niza, que otorgan
especificamente proteccion al segundo solicitante.

DECIMOCTAVO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado reiteradamente la
amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa 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, Mdnica: "...el drbitro arbitrador estd llamado a
fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada
calificacién juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de
la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea
inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”.
Han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento
irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este
tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo
1 sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo
Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del C6digo de Procedimiento Civil, conforme
a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de
dominio comercialkaufmann, al segundo solicitante Comercial Kaufmann S. A., RUT:
96.572.360-9.

2. Envirtud de lo anterior, se condena en costas a la parte del primer solicitante, por estimar que
conforme a lo expresado y al mérito del proceso, no pudo menos que conocer las expresiones
marcarias en cuestion y la proteccién existente sobre las mismas, a pesar de lo cual decide
utilizarlas en el dominio en cuestion y procura luego cederlas en un valor superior en muchas
veces a los costos de inscripcion de Nic Chile. Se estiman las costas en la suma de $875.000,
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correspondiendo la suma de $ 575.000 a las costas procesales y $300.000 a las costas
personales.

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

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

5. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

6. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Resolucién de Conflictos
NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA
BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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