JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Juicio arbitral “kupfel.cl”
KUPFEL MOTORS LTDA. vs. KUPFER HERMANOS S.A.
Causa Rol No. 113 - 2013

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

KUPFEL.CL

Santiago, 24 de Enero de 2014.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que conforme rola en autos, como primer solicitante del nombre de
dominio figura don ALBERTO ENRIQUE HERRERA LARA, con domicilio en
Ramoén Cruz 279, Nufioa, Santiago, representando a Kiipfel Motors Ltda.
Luego, y encontrandose dentro de plazo, KUPFER HERMANOS S.A.,
domiciliada para estos efectos en Hendaya 60, 4to. Piso, Las Condes, solicito a
su vez el nombre de dominio kupfel.cl, con lo cual adquiere el caracter de
segunda solicitante del dominio en disputa.

Que conforme a lo dispuesto en los articulos 10, 12 y 4° transitorio de
la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o "Reglamento de Nic Chile” vigente
a la fecha de las solicitudes, las normas contenidas en el Anexo sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas
normas aplicables al conflicto, es que conforme Oficio de Nic Chile No. 18899
se designo a la suscrita como arbitro para la resolucién del presente conflicto,
aceptando dicho encargo segun consta en autos, jurando desempeiiar dicho
cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Que se citd a las partes a una audiencia fijada para el dia 9 de
Diciembre de 2013, asistiendo dofia M. José Arancibia O., abogado, por el
Estudio Silva & Cia, en representacion del segundo solicitante KUPFER HNOS.
S.A.; don Alberto Enrique Herrera Lara, representante de KUPFEL MOTORS
LTDA., como primer solicitante, y el arbitro quien conoce del presente
conflicto. Luego de haberse efectuado el llamado a conciliacién y al no
producirse ésta, se fijaron las bases del procedimiento arbitral, mediante un
Acta, la que fue notificada personalmente a los asistentes.

Que a fs. 10 con fecha 24 de Diciembre de 2013, don Alberto Enrique
Herrera Lara, en representacidon de KUPFEL MOTORS LTDA, como primer
solicitante, expone ante este Tribunal sus argumentos y pruebas, con el fin de
acreditar su mejor derecho ante la asignacion del nombre de dominio
kupfel.cl solicitada. En sintesis, expone:
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a) Que KUPFEL MOTORS LTDA. es una empresa familiar, creada a fines de
2012, constituida legalmente como sociedad, integradas por Alberto Herrera
Lara, Rut: 15.352.414-9 vy André Herrera Lara, Rut 16.626.357-3. El giro de
la razén social KUPFEL MOTORS LTDA es venta, importacion y exportacidon de
repuestos automotrices, y opera bajo los cdédigos de actividades 503000 y
502080, en la direccion Diez de Julio 346, Comuna de Santiago, Region
Metropolitana. Teléfono: 2 222 2304

b) Que el origen de la denominacién comercial “Kupfel” es un acrénimo,
producto de la palabra “Kipal”, que en mapundungun significa trascendencia;
y el morfema verbal “fel”, que en el mismo dialecto anterior se utiliza para
expresar un deseo.

¢) Que el dominio KUPFEL.cl fue registrado de absoluta buena fe, que estaba
disponible y se procedié solicitarlo, sin animo de vinculacién a ninguna otra
marca, corporacion o grupo de interés, lo que se efectud cinco meses después
de la constitucion de la sociedad Kipfel Motors Ltda.; que el nombre de
dominio KUPFEL.cl, la razén social KUPFEL MOTORS LIMITADA, y su logo, ha
sido utilizado en direcciones de correos, paginas web (carro de compra en
offline en tiendanube.com), redes sociales (Facebook:
www.facebook.com/kupfel), cuenta corriente, tarjetas de presentacion,
facturas y boletas.

d) Que en definitiva, solicita a este Tribunal adjudicar el dominio kupfel.cl al
primer solicitante. Acompafia al efecto copias digitales de los siguientes
documentos, no allegando los mismos en formato papel:

1. Impresidn logo K de Kipfel Motors Ltda.
Impresién sitio web www.kupfel.cl
F. 1 escritura constitucion sociedad Kupfel Motors Ltda. de 4.1.13
Impresién factura No. 406
Copia inscripcion del CBR de Stgo. de la sociedad
Copia publicacién D. Oficial del extracto sociedad de 12.1.13

ouhwnN

Que a fs. 13 con fecha 24 de Dic. de 2013, don Juan Pablo Silva
Dorado, abogado, en representacion de Kupfer Hnos. S.A. , como segunda
solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignacién
de nombre de dominio, exponiendo sus argumentos y pruebas que sustentan
sus pretensiones. En sintesis, expone:

a) Que su representada es es una compafiia chilena que hace mas de un siglo
estd dedicada a proveer al sector industrial. Como una de las empresas con
mayor experiencia e importancia en este rubro, ha desarrollado distintos
niveles de especializacion, estructurandonos en distintas unidades de
negocios, con expertos en cada sector, expandiéndonos a otras regiones del
pais y Sudamérica; que con el propdsito de cubrir integralmente las
necesidades de los principales sectores productivos nacionales, entre los
cuales destacan Mineria, Construccion y Montajes, Metal Mecanicos, Industria
Naval, Quimica y Petroquimica, Energia, Agroindustria, Forestal, Celulosa y
Papel, Pesca, Acuicultura y Contratista; que cada afio, e invierten importantes
recursos en Tecnologia, lo que les permite ofrecer un mix de mas de 30 mil
productos, preocupandonos por brindar un servicio con altos estandares de
seguridad para las personas, los procesos y el medioambiente.

b) Que cuentan con diferentes certificaciones ISO 14001 - 90001, y con el
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respaldo de la Asociacién Chilena de Seguridad (ACHS)., y cuentan con una
red de sucursales distribuidas en todo Chile, y desde el 2011, también en
Perd. Luego de detallar el origen e historia de la empresa, recalca que hoy en
dia se dedica también a arriendo de maquinas de soldar y grupos generadores,
tiene el canal de distribucién Kupfer Express, adquiere el negocio de acuerdo
anti abrasivo y desgate, Sabimet, adquiere en Per( la empresa Exanco S.A
Perd y cuenta con 2 centros de servicios para el acero en Stgo. y Antofagasta.

c) Sabiendo que el nombre de su representada, es relevante para su negocio,
lo registré6 como marca comercial KUPFER, desde el afo 1985, lo cual denota
una posicidon en el mercado importante, ademas de una serie de otras marcas
comerciales.

d) Que el nombre de dominio en disputa es KUPFEL, diferenciandose en tan
solo una letra final, con su marca comercial, nombre de dominio y razén
social, por lo que éste no logra una distintividad que lo haga reconocible por
si mismo, lo que provocara la dilucion marcaria y la confusidon en el mercado.
Que como antecedentes de derecho y luego de describir a los nombres de
dominio y su importancia, sefiala como criterios aplicables al conflicto, el de
titularidad sobre las marcas comerciales y su relacion con los nombres de
dominio, notoriedad del signo pedido, y tener un mejor derecho, por lo que
solicita resolver en definitiva asignando el nhombre de domino kupfel.cl a su
mandante, con expresa condenacion en costas del demandado.

e) Que finalmente, el interés legitimo, marcas y dominios registrados,
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados,
son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho"
para optar al dominio en cuestion.

f) Que como documentos, acompano con citacion los siguientes, no objetados
por la contraparte: 1.- Documentos que dan cuenta de su personeria para
actuar en autos.2.- Listado de marcas KUPFER de su representada.3.-
Impresién de la pagina web de KUPFER.CL, 4.- Manual de uso de la marca
corporativa Kupfer, 5.- Catdlogo de productos y servicios Kupfer.6.- Izaje
Manejo de carga y traccidon de Kupfer divisién de cables.

7.- Revista Kupfer Division KDS, 8.- Revista Divisidon Aceros Kupfer., 9.-
Revista Kupfer division aceros, 10.- Catalogo Pipe And Service Kupfer, 11.-
Transferencia de fluidos Kupfer., 12.- Creusabro otra idea de resistencia al
desgaste, 13.- Kit en Acero Inoxidable & aluminios Kupfer,14.- Catalogo 2013
de los nuevos productos de seguridad industrial.15.- Kupfer division
cables,16.- Kupfer division KAB productos y servicios para la mineria 17.-
Klpfer divisibn empresa.18.- Catalogo Kupfer para productos, servicios y
soluciones para la mineria.

Que con fecha 31 de Diciembre de 2013, y haciendo uso del traslado
conferido, el primer solicitante expone ante este Tribunal, en sintesis, lo
siguiente: que el litigio versa entre una gran empresa, como lo es Kupfer
Hnos. .A. y Kiipfel Motors Ltda. que es una microempresa, que a la fecha de la
solicitud del nombre de dominio desconocian la existencia de la contraria, que
debe aplicarse el principio “first come, firste served”, a pesar que la
contraparte lo deslegitima; que tienen el mejor derecho por el principio recién
invocado, por la constitucion de su sociedad y coincidir con su razén social, y
el genuino interés por tener la pagina web; que reconocen la similitud con la
marca de la contraria, pero no igualdad; que desean legitimamente
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desarrollar una actividad econdmica, usando su razon social como nombre de
dominio; que han usado el nombre de dominio, aunque en la actualidad no
estd online por falta de recursos, pero que la pagina esta offline en “Tienda
Nube”, desde mayo 2013 y que en definitiva, han actuado de buena fe y con
un interés legitimo y genuino, por lo que reiteran la solicitud de asignacion del
nombre de dominio en disputa.

Que con fecha 2 de Enero de 2014, el segundo solicitante, evacua el
traslado, y reitera la larga data de existencia de la empresa Kipfer Hermanos
S.A., que es ampliamente reconocida en Chile y en el extranjero y que sus
marcas comerciales datan desde 1985.

Que por Ultimo, habiendo las partes aportado sus argumentos y
pruebas, y no existiendo diligencias pendientes, el Tribunal con fecha 20 de
Enero 2014, citd a oir sentencia

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente conflicto versa sobre la asignacion del
nombre de dominio kupfel.cl a aquél de los solicitantes que logre probar un
mejor derecho a dicho nombre de dominio disputado, en base a los
argumentos, pruebas y demas antecedentes acompafiados, todo ello en
consideracion a la “Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .CL” (en adelante, el “Reglamento”), las normas
pertinentes sobre la materia, y en ultimo término, conforme a criterios de
justicia y equidad propios de este tipo de conflictos. De la lectura de los
articulos 6to. acapite seqgundo, articulo 12vo., y 49°. Transitorio del Reglamento
de Nic Chile vigente al momento de la traba de la litis, se desprende que
ambos solicitantes han aceptado voluntariamente someterse al presente Juicio
Arbitral por el sélo hecho de solicitar la inscripcidn, transferencia, renovacion o
revocacion del nombre de dominio ahora en disputa.

SEGUNDO: Que conforme a las bases de este procedimiento arbitral, el
Tribunal ha tenido por recepcionada la prueba rendida por ambos solicitantes,
las cuales no han sido impugnadas a su vez por su contraparte, por lo cual se
les atribuira su valor probatorio de conformidad con las normas vigentes.

TERCERO: Que como segunda solicitante y demandante del nombre de
dominio kupfel.cl, la sociedad Kipfer Hnos. S.A., para acreditar sus dichos,
indica ser una prestigiosa y reconocida empresa nacional y con presencia en el
extranjero, desde el afio 1985, con su marca registrada kupfer, desde 1985.

Que el nombre de dominio kupfel.cl produce error y confusion respecto
de la procedencia empresarial de los bienes y productos ofrecidos por su
empresa, lesionando asimismo las marcas comerciales notorias y reconocidas
asociadas, por lo que indica la vulneracion del articulo 14 del Reglamento de
Nic Chile, en relacion al articulo 22 del mismo Reglamento, entre otros. Que la
inclusién de la letra “I” al final del signo pedido, respecto de la letra “r” de su
signo marcario, no es suficiente para otorgarle distintividad, sino que por el
contrario, le causa agravio, por afectarle su prestigio y posicionamiento.
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CUARTO: Que como primer solicitante y demandado de autos
comparece don Alberto Enrique Herrera Lara, en representacion de Kupfel
Motors Ltda., sociedad constituida legalmente segln consta en la inscripcion
social de fs. 2704 No. 1770, del Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raices de Santiago, de 2013. Para acreditar su mejor derecho respecto
al nombre de dominio en disputa, sefala que el origen expresion “kupfel” es
un acronimo, producto de la palabra “Klipal”, que en mapundungun significa
trascendencia; y el morfema verbal “fel”, que en el mismo dialecto anterior se
utiliza para expresar un deseo. Que constituye una creacién original , que
coincide con su razdn social y que kupfel.cl es el sitio que han implementado
para dar a conocer su empresa. Junto con lo anterior, el dominio disputado a
la fecha de su solicitud se encontraba vacante, motivos todos que acreditan
que no tiene vinculacion alguna a la demandante. Por Ultimo, destaca la
procedencia del principio “first come, first served” a la sazoén, toda vez que si
bien reconoce que el demandante pueda tener derechos sobre las
denominaciones “kupfer”, no los tiene sobre la denominacion “kupfel”.

QUINTO: Que en primer lugar, cabe hacer un andlisis de la vulneracidn
a “derechos validamente adquiridos por terceros”, los que en la especie serian
aquéllos que derivan de sus marcas comerciales, los cuales se verian
vulnerados por la actora con la solicitud de inscripcion de nombre de dominio
del primer solicitante. Todo ello, de conformidad con el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile, el cual se encontraba vigente a la fecha de la traba
de la litis, el cual disponia en su inciso primero: "Serd 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”.
Que no se procedera entonces al analisis de la vulneracidén a las normas sobre
abusos de publicidad ni tampoco a los principios de ética mercantil ni
competencia leal, por no estimarlo procedente.

SEXTO: Que analizando la supuesta vulneracion a derechos
validamente adquiridos por terceros denunciada por la demandante, cabe
referirnos a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, el Convenio de Paris
para la proteccion de la propiedad industrial, y en Gltimo término los articulos
582 al 584 del Cddigo Civil y el articulo 19 No. 24 y 25 de la Constitucidon
Politica de la Republica. Del analisis de dicha normativa, se desprende que la
actora efectivamente tiene derechos en relaciéon a la denominacién “kupfer”.
Sin embargo, este sentenciador estima en primer lugar que la denominacién
“kupfer” es una marca reconocida a nivel nacional, que reviste los caracteres
de fama y notoriedad invocada, y que ha quedado acreditada en autos. Asi
entonces, por los motivos ya sefialados, se estima que la demandante tiene
resguardados validamente sus derechos de propiedad intelectual respecto a
sus marcas “kupfer”, en las clases mencionadas y ya referidas, no estimando
vulneracion en la especie por el hecho de la inscripcion de “kupfel.cl” por parte
del demandado.

SEPTIMO: Que el primer solicitante ejerce una actividad econdémica
valida, sin lesionar derechos de terceros en su ejercicio, y que la conducta del
segundo solicitante en pos de resguardar sus derechos marcarios, estan
debidamente protegidos. De otra parte, parece atendible y razonable la
legitima oportunidad de aquellos que desean inscribir un nombre de dominio,
la cual a veces se ve mermada por los resguardos marcarios similares a los
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nombres de dominio en litigio. Asi entonces, en el caso de autos, la solicitud
actual constituye una aspiracion legitima del primer solicitante.

OCTAVO: Que, en contraste a la situacién de la demandante, el primer
solicitante ha demostrado hacer un uso legitimo de la expresion “kupfel”, la
cual si bien no esta “protegida” como marca comercial, si se ha hecho un uso
extensivo, de buena fe, y sin lesionar derechos de terceros, segin queda
demostrado de sus pruebas acompafiadas. Ademads, se establece que la
denominacién “kupfel”, a la sazon idéntica al nombre de dominio kupfel.cl
corresponde a la razon social de Kiipfel Motors Ltda., empresa para la cual el
primer solicitante ha realizado la solicitud de inscripcién de autos, con lo cual
se reafirma lo sefialado. De la prueba acompafiada por el propio solicitante y
demandado, y no objetada por la contraria, se ha demostrado su legitimo
interés y posicionamiento en internet, por lo que la diferencia en la letra final
del nombre de dominio no alterard al prestigio y reconocimiento de la
demandante, que ya ha posicionado su marca.

NOVENO: Que en consecuencia, el primer solicitante no ha vulnerado
en la especie derechos validamente adquiridos por terceros, sino que ha
realizado un uso legitimo, efectivo, continuo y de buena fe de la expresion
kupfel”, segin lo sefialado precedentemente, con lo cual este sentenciador
estima que es a éste a quien le cabe un mejor derecho respecto al nombre de
dominio kupfel.cl, frente a las pretensiones de la demandante, quien debera
ver rechazada su solicitud. Que este Tribunal hace presente a las partes que
se deja expresamente a salvo los demds derechos que puedan asistir a ambos
solicitantes, y que deberan -si asi lo estiman- hacer valer ante los érganos y
en las oportunidades correspondientes.

DECIMO: Que este sentenciador, pronuncidndose respecto de la
condena en costas solicitada por el segundo solicitante en contra de la
primera, no hara lugar a ella por estimarla improcedente. Que en virtud de las
atribuciones que se le confieren a este Tribunal conforme al articulo 8vo anexo
1, del Reglamento de Nic Chile en relacién al articulo 144 del Cddigo de
Procedimiento Civil y demas normas aplicables, estima que el primer
solicitante tuvo motivo plausible para litigar, por lo que cada parte pagara sus
costas.

DECIMO PRIMER: Que el Tribunal hace presente a las partes que para
arribar a la conclusién 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 como en otras aplicables al efecto, sino que se ha
hecho un acabado analisis atendiendo -entre otros-, a criterios de justicia y
equidad propios de las resoluciones de un arbitro arbitrador, todo ello
conforme a las normas expresadas en el Acta de fijacion de bases de
procedimiento, y en subsidio, la de los articulos 636 y siguientes del Cédigo de
Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
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.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 kupfel.cl al primer solicitante, don
Alberto Enrique Herrera Lara, Rut 15.352.414-9, representante de Kupfel
Motors Ltda.

Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada y
ademas por correo electronico, 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.

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