Fallo arbitral por dominio kuhnchile.cl”
MINVEST S.A.
-v-
KUHN S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 28 de Septiembre de 2011
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F14.373, de 13 de Junio de 2011, el cual rola
a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de dominio

“kuhnchile.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: MINVEST S.A., persona juridica dedicada al
rubro de su denominacién, RUT NO© 99.568.990-1, domiciliada en
Avenida Américo Vespucio N° 570, Pudahuel, Santiago, quien tiene la
calidad de primer solicitante del nombre de dominio “kuhnchile.cl”, el
cual pidié a su favor el dia 25 de Febrero de 2011, a las 18:53:21 horas
GMT y KUHN S.A., persona juridica dedicada al rubro de su
denominacidon, representada por Abogados PUGA ORTIZ, RUT N°
96.870.570-9, domiciliada en El Totoral 950, Quilicura, Santiago, quien
tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio
“kuhnchile.cl”, el cual pidi6é a su favor el dia 01 de Marzo de 2011, a las
03:31:43, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 16 de Junio de 2011, la cual

rola en los autos, el suscrito aceptd el cargo y jurd desempefarlo



fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 4 de
Julio de 2011, a las 10.00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan en los autos y, a

NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 04 de Junio de 2011, a las 10,00 horas, tuvo lugar
el comparendo decretado con asistencia del primer solicitante MINVEST
S.A., representado por Beuchat, Barros & Pfenniger, en la persona de
don Fernando Urra Quiroz, Abogado, segun escritos de patrocinio y
poder que acompafa y del segundo solicitante KUHN S.A., representada
por Abogados Puga Ortiz, en la persona de don Victor Vial Balladares,
Abogado, virtud de escrito de patrocinio y delegacién de poder que
acompana. El tribunal tuvo presente y por acompafados los documentos
respectivos de ambas partes. El arbitro procedié calificar la consignacién
decretada estimandola bastante y acto seguido de comun acuerdo las
partes fijaron las normas de procedimiento a las que se ceiiird la
controversia, todo ello segun consta del acta levantada al efecto que

rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 14 de Julio de 2011, se notificd a las partes el
acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta

en el expediente.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante KUHN S.A., presenté su
demanda contenida en un escrito redactado por el abogado don Juan
Enrique Puga Valdés, con fecha 20 de Julio del afio en curso, mediante
la cual pide la asignacion del nombre de dominio “kuhnchile.cl”, basado

en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.



En el plano de los hechos sefiala que su representada solicitdé el nombre
de dominio en conflicto y que lo propio hizo parte contraria MINIVEST
S.A., y, al no prosperar la mediacion realizada, hubo de llevarse a cabo
el presente arbitraje. Agrega que KUHN S.A. es una pujante empresa en
importaciones y comercializacién de productos de alta calidad, en las
areas de tecnologia relacionada con la electrénica y sistemas de
transmision de sefiales de video, TV y telecomunicaciones, siendo estas
ultimas una de sus principales areas de interés en los primeros tiempos
de su operacién, dedicando gran esfuerzo a las radiocomunicaciones y
desarrollo de multiples proyectos, a nivel nacional, en sistemas de
Recepcién Satelital de TV. Indica también que KHUN S.A., importa y
comercializa varias lineas de productos a través de su marca registrada,
entre los cuales se encuentran: equipos de aire acondicionado KUHN,
Televisores LCD KUHN, Griferias KHUN, Caleféon Inteligente KUHN. Las
marcas comerciales registradas en el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial configuran mas de 10 registrados marcarios, creados bajo la
expresion KUHN, a nombre de KUHN S.A. o en su defecto a nombre

de Carlos Garcia Kuhn, en 4 clases distintas del clasificador de NIZA.

Expresa asimismo, este segundo solicitante, que el nombre de dominio
en conflicto “kuhnchile.cl” se compone principalmente por la expresion
KUHN, que es idéntica a su razén social y que el complemento “chile”
no es mas que una indicacién geografica, que nadie puede monopolizar,
por ser el nombre de nuestro pais, por lo que sélo ella tiene interés
legitimo en dicho dominio, por la intima relacidon entre éste, su propia
denominaciodn social como sociedad andnima y los registros marcarios a
su nombre que contienen también la expresion KHUN, que se senalan a

continuacion:.
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En cuanto a los fundamentos de derecho, sefiala en primer término, la

Funcién de los nombres de dominio ademas de constituir la direccién
electrénica que permite a los usuarios de Internet localizar sus
terminales informaticos conectados a la red, cumplen también funciones
de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando de esta suerte a
adquirir una existencia complementaria como indicadores comerciales o
personales, por lo que se les relaciona con el nombre o la marca de la
empresa o entidad titular del dominio o con sus productos. Sefala
también el segundo peticionario que frente a la realidad que ha descrito,
aspira a que el objeto de este arbitraje no sea resuelto por la aplicacion
del principio FIRST COME, FIRST SERVED, que en la mayoria de los
casos involucra una injusticia, frente a la justificacidon por otro de un

mejor derecho.

Invoca asimismo el articulo 23, letra a) del Reglamento de NIC Chile, en
cuanto a qué es de responsabilidad 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 y, en tanto que es causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcidn sea abusiva

0 que ella se haya realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante pidiendo que, en razdn de los
antecedentes de hecho y de derecho que ha expuesto, su actuacion de
buena fe vy su legitimo interés, que se le asigne el registro del nombre

de dominio “kuhnchile.cl”., en su favor, KUHN S.A.

OCTAVO: Que por resolucidén de fecha 21 de Julio de 2011, notificada
con esa fecha, se proveyd la demanda de asignacién de nombre de

dominio por la parte de KUHN S.A., y se confirid traslado al segundo
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solicitante, teniendo por acompafiados los documentos en la forma

solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: Que con fecha 22 de Julio de 2011, el primer solicitante
MINVEST S.A., representado por Beuchat, Barros & Pfenniger, mediante
escrito redactado por abogada Rodrigo Puchi Zurita, presentd su
demanda en contra de KUHN S.A., por la asignacion del nombre de
dominio “kuhnchile.cl”, segun los antecedentes de hecho y de derecho

gue se resumen a continuacion.

En primer término indica que MINVEST S.A., es la matriz del Grupo
Gildemeister, sociedades que tienen una presencia notaria en el pais y
prestigio empresarial consolidado, en especial en relaciédn con la
comercializacion de vehiculos terrestres y maquinaria, siendo
actualmente concesionaria de Hyundai Motor Company en Chile.
Agrega que una de las sociedades del grupo Gildemeister, "Automotores
Gildemeister”, amplié el negocio a la importacion, distribucion y venta
de equipos para la construccidén, agricultura e industria, a través de
“Maquinarias Gildemeister S.A., representando a prestigiosas marcas
internacionales como es el caso de Construccién Case, Compresores y
Genedores Airman, Gruas Horquillas Mitsubishi y Hel, Implementos
Agricola Kuhn, Rauch, Nobili y otros que menciona en su libelo. Mas
adelante, MINVEST S.A., hace una resefia acerca de la creacion y
desarrollo del grupo empresarial Kuhn y los productos que fabrica, cuya
marca ella representa, cuyo detalle estimamos que corresponde

reproducir integramente en este fallo.

Sefiala asimismo, que su mejor derecho para solicitar el nombre de
dominio en conflicto, es precisamente la posibilidad de promocionar los
productos de la marca KUHN en Chile y agrega que ya hace publicidad a
estos productos, acompafiando documentos que asi lo acreditan. Da a

conocer también en su demanda este segundo solicitante, una lista de
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nombres de dominio que también contienen la expresion “kuhn” como

|II

“maquinariaskuhn.cl” a nombre de Automotores Gildemiester S.A. Alude
asimismo el segundo solicitante que en el INAPI existen numerosas

marcas comerciales que contienen la expresion KUHN.

Invoca en el orden juridico el Dictamen N° 1127, de 28 de Julio de
2000, de la Comisidon Preventiva Central, acerca de la funcién de los
nombres de dominio, que no se reproduce por ser reiteradamente citado
en estos arbitrajes y ampliamente conocido del arbitro, las normas
vigentes sobre abusos de publicidad y la Ley de proteccion de los
derechos de los consumidores y wusuarios, los principios de Ila
competencia leal y de ética mercantil, los derechos validamente
adquiridos y el principio “first come, first served”, que tampoco se

reproducen por las razones antes indicadas.

Concluye este segundo solicitante que en razéon de los argumentos
indicados en plano de los hechos y del derecho, él tiene el mejor
derecho para la asignacién del nombre de dominio objeto de este juicio

arbitral.

DECIMO: Con fecha 25 de lulio, el tribunal tuvo por presentada la
demanda del segundo solicitante, confirid traslado por tres dias al
primer peticionario, por acompanados los documentos en la forma
solicitada y tuvo presente el patrocinio y poder, notificandose esta
resolucion por correo electronico a las partes, con esa misma fecha,

como consta en los autos.

UNDECIMO: Que con fecha 29 de Julio del afio en curso, el primer
solicitante presentd escrito cuyo objeto en lo principal es formular
observaciones y contrargumentaciones y en el otrosi nuevamente

observaciones a los documentos acompafiados por el segundo
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requirente del dominio en disputa. El tribunal tuvo por formuladas las
observaciones, tanto en lo principal como en el otrosi, poniéndolas en
conocimiento de la otra parte y notificandose su resolucién a las partes

por correo electrdnico.

DUODECIMO: Que con fecha 1° de Agosto del afio en curso, el segundo
solicitante KHUN S.A., mediante escrito redactado por el abogado Juan
Enrique Puga Valdés, contestd el traslado de la demanda presentada por
el primer requirente, sefialando que este Ultimo cuando indica que
MINIVEST S.A., es la sociedad matriz del Grupo Gildemeister, que tiene
una presencia notaria en el pais, con un prestigio empresarial
consolidado en la comercializaciéon de vehiculos terrestres vy
magquinarias, describe una situaciéon difusa, que no constituye
fundamento a su mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio,
y que no acredita la relacion entre él y la marca KUHN. Agrega que
tampoco cumple dicho fundamento la circunstancia que Maquinarias
Gildmeister S.A., como filial del MINVEST S.A., represente en Chile
prestigiosas marcas internacionales de Construccién como CASE y otras
e Implemente Agricola KUHN, puesto que no se acompafia por ese
primer solicitante, antecedentes que acrediten la vinculacidn entre la
marca KUHN con la compafiia MINVEST S.A., asi como tampoco con la

sociedad matriz Gildemeister S.A.

Sefala asimismo, el segundo solicitante que la sola comercializaciéon en
pais de un producto determinado, no justifica el interés legitimo o el
mejor derecho sobre la denominacion KUHNCHILE. Indica también que
KUHN S.A. es titular del nombre de dominio kuhn.cl y que tal sociedad
es controlada por don Carlos Garcia Kuhn, porque tiene la mayor
participaciéon accionaria de la misma y quien ha asociado su apellido
materno KUHN a las totalidad de sus emprendimientos comerciales e

industriales, como se advierte por denominacién social de la compainia
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antes aludida y, al ser de este manera, existe un vinculo directo entre el
nombre de dominio “kuhnchile.cl”, que no hace mas que incorporar el
pais de origen al nombre de dominio kuhn.cl asignado a KUHN S.A.
Asimismo, destaca que la marca KUHN esta registrada en el INAPI a
nombre a Carlos Garcia Kuhn, quien como ya se sefialé es el controlador
de KUHN S.A. Termina, en consecuencia, solicitando que se le asigne el
nombre de dominio “kuhnchile.cl” en su caracter de segundo

peticionario, por tener el mejor al mismo.

El tribunal lo tuvo por evacuado el traslado y por acompafados los
documentos en la forma solicitada, notificando su resolucién a las partes

por correo electrénico, como consta en los autos.

DECIMOTERCERO. Que, ademas, el segundo solicitante, con fecha 2 de
Agosto presentd un escrito mediante el cual acompafid, con citacién de
parte contraria, un documento consistente en una declaracién jurada en
cuya virtud don Carlos Gabriel Garcia Kuhn, ante Notario Publico,
acredita que dio en comodato el uso y goce de las marcas y nombres
de dominio que incluyen su apellido materno KUHN, a la compaiiia
KUHN S.A. El Tribunal tuvo por acompafado el documento en la forma

solicitada y se notificod a las partes por correo electronico.

DECIMOCUARTO: Que con fecha 17 de Agosto de 2011, se recibid la
causa a prueba por el plazo de diez dias y se fijaron los hechos
sustanciales y controvertidos sobre los cuales debia recaer. Esta
resolucion se notificd a las partes por correo electrénico, con esa misma

fecha, como consta en los autos.

DECIMOQUINTO: Que durante el término probatorio con fecha 24 de
Agosto del afio en curso, el segundo solicitante presentd escrito
mediante el cual solicita se tenga presente la prueba y documentos que

se acompafaron a su demanda y durante la tramitacion del arbitraje,



18

gue acreditan su pretension sobre el dominio en litigio. El tribunal
arbitral por resolucién de fecha 26 de mismo mes y afo, lo tuvo
presente la reiteracion de prueba rendida y los documentos
acompanados, notificAndose su resolucion a las partes por correo

electronico.

DECIMOSEXTO: El dia 29 de Agosto de 2011, el primer solicitante
presentd escrito reiterando los documentos acompafiados con su
demanda y de téngase presente. El juez arbitro los tuvo por reiterados
en parte de prueba, notificando su resolucién a las partes por correo

electronico, con esa misma fecha.

DECIMOSEPTIMO: Con fechal2 de Septiembre de 2011, se fijé el
plazo de cinco dias para observaciones a la prueba rendida y proceso en
general y se notificd a las partes por correo electrénico con esa misma

fecha.

DECIMOCTAVO: Con fecha 20 de septiembre del afio en curso, el
primer solicitante presentd escrito alegando entorpecimiento para
presentar observaciones a la prueba rendida. El 26 de Septiembre en
curso el arbitro resolvidé no dar lugar a lo solicitado atendido el estado de

la causa y su resolucion se notificd con esa misma fecha.

DECIMONOVENO: La parte del segundo solicitante, con fecha 21 de
Septiembre del afio en curso y dentro del plazo presentd escrito con
observaciones sobre la prueba rendida y del proceso en general. El
tribunal lo tuvo por presentado y se notificd a las partes por correo

electréonico, como consta en el expediente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del primer solicitante, MINVEST

S.A. resulta ser que se trata de la sociedad matriz del Grupo Societario
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Gildemeister, que se dedica a la importacién y comercializaciéon de
maquinarias y otros productos para la agricultura y la construccion, que
tienen la marca KUHN, segun los antecedentes de hecho y de derecho vy
los registros que se detallan en el punto noveno de la parte expositiva

del presente fallo, por lo que huelga repetir en este motivo.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante KUHN S.A. es un empresa
especializada en importaciones y comercializacion de productos de alta
calidad en las areas de tecnologias relacionadas con la electrénica y
sistemas de transmisidon de sefiales de video, TV y telecomunicaciones,
segun los documentos acompanados en parte de prueba y antecedentes
de hecho y de derecho que se exponen en punto séptimo de la parte
expositiva de esta sentencia y que no se reiteran en este considerando.
TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si
los derechos marcarios del primer solicitante y los documentos que los
acreditan, constituyen, por si mismos, el mejor derecho al nombre de
dominio “kuhnchile.cl”.

CUARTO: Que corresponde, asimismo, a este arbitro arbitrador
establecer si las marcas comerciales registradas por el segundo
solicitante, respecto de productos y servicios del area tecnoldgica
relacionada con la electrénica y los sistemas de transmision de sefales,
los antecedentes y los documentos probatorios aportados, constituyen
por si solos, el mejor derecho para asignarle el hombre de dominio
materia de este arbitraje.

QUINTO: Que en materia de registros de nombres de dominio se aplica
por regla general el principio “"FIRST COME, FIRST SERVED”, el que en
algunos casos puede ser una regla decisoria litis. Con todo, dicho
principio tiene su excepcidon mediante la acreditacion de un mejor
derecho, por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del

mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas
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oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de
mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracion,
de modo tal que, el Unico modo romper dicha igualdad de derechos, es
con la aplicacion, no de una regla de derecho objetivo, sino del principio
“FIRST COME, FIRST SERVED".

SEXTO: En el caso sub lite la parte de MINVEST S.A., presentd
abundante prueba respecto de su pretensién como primer solicitante del
nombre de dominio en litigio.

SEPTIMO: Que, en su caso, el segundo solicitante KUHN S.A., hizo
valer prueba completa y de buen valor sobre su mejor derecho al
nombre de dominio “kuhnchile.cl”.

OCTAVO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, no resulta esencial para
este arbitro arbitrador la invocacidn del principio FIRST COME FIRST
SERVED por el primer solicitante, porque el segundo requirente rindid
pruebas que a juicio de este arbitro arbitrador son de mayor valor,
particularmente el registro de la marca KUHN en el INAPI, cuyo derecho
de uso y goce fue cedido a KUHN S.A., siendo esta circunstancia la que
contribuye a formar su conviccién para dirimir el presente conflicto.
NOVENO: Que si bien el segundo solicitante presentaron dentro de
plazo observaciones a la prueba rendida y proceso en general, no es
menos cierto que, a juicio de este arbitro que falla como amigable
componedor, tales observaciones simplemente reiteran sus argumentos
y probanzas ya referidos.

DECIMO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“kuhnchile.cl” por parte del primer solicitante, constituye una amenaza a
las marcas comerciales registradas del segundo requirente, las que
pueden verse afectadas por confusién y por dilucidn marcaria

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de NIC Chile,
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RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “kuhnchile.cl” al
segundo solicitante, esto es, KUHN S.A., persona juridica dedicada al
rubro de su denominacién, RUT N° 96.870.570-9, representada por
Abogados PUGA ORTIZ, domiciliada para estos efectos en El Totoral
950, Quilicura, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por
haber tenido motivo plausible para litigar, respecto del dominio materia

de este arbitraje.

Notifiquese por correo electrénico y a la Secretaria de NIC Chile; firmese
la presente resolucion por el Arbitro y dos testigos. Remitase el

expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.
Ricardo Sandoval Lépez
Juez Arbitro
Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo



