FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<libertadfm.cl>

- ROL 11878 -

Santiago, 7 de mayo de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11878 de fecha 04 de enero de 2010, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC
Chile-, notifico al suscrito la designacién como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio
<libertadfm.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado y jurdé desempefarlo 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 del citado oficio, son partes en esta causa
como primer solicitante COMUNICACIONES ALCIDES ALEJANDRO GOMEZ
HARO E.I.R.L., Rut 76.577.970-7, Sargento Candelaria 381, Chonchi y como
segundo solicitante KUPFER HERMANOS S.A., Rut 90.844.000-5, representados
por Silva & Cia., Libertad 58, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 05 de enero de 2010, se tuvo
por constituido el Tribunal Arbitral y se citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento, para el dia viernes 15 de enero de 2010,
a las 11:00 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 15 de enero de 2010, se llevd a cabo la referida
audiencia con la presencia de don Fernando Ponce Saez, en representacién del
segundo solicitante, y del sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacién,
acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 19 de enero de 2010, este tribunal arbitral declard
abierto el periodo de planteamientos por el término de 10 dias habiles,
venciendo en consecuencia el dia martes 02 de febrero de 2010.

SEPTIMO: Que, a fojas 14, con fecha 28 de enero de 2010, en uso de las
facultades que se conceden al tribunal de conformidad a las Bases de
Procedimiento, se suspende durante el mes de febrero la tramitacion de la
presente causa.

OCTAVO: Que, a fojas 15, con fecha 02 de marzo de 2010, don Alcides
Alejandro Gémez Haro, primer solicitante, hizo presente a este Tribunal
Arbitral lo siguiente:
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a) Que la Radio Emisora libertad FM 99.1, Rut: 76.577.979-7 se encuentra en
el servicio de la comunidad por mas de dos anos, su casa matriz esta ubicada
en Sargento Candelaria 381 Chonchi y la sucursal planta transmisora en
Nalhuitad rural de la misma comuna; encontrandose en funcionamiento.

b) Que se esta trabajando en una nueva pagina web, que se estan haciendo
avances en el medio promocionando, lo que ha tenido que ser suspendido a
esperas de la resolucion del Tribunal Arbitral.

c) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompafado los
siguientes documentos.

1.- Presentacion de la Radio.

2.- Copia Decreto que aprueba y otorga una concesion de radiodifusion.
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

3.- Copia Orden de Ingresos Municipales (Pago de Patente Empresa)

4.- Copia de Escritura Publica de Constitucién de E.I.R.L. (Acredita personeria)
5.- Copia de Inscripcion de extracto en el Registro de Comercio.

6.- Copia de Diario Oficial en que consta la publicacion de dicho extracto.

7.- Copia de Declaracion Jurada de Nacionalidad del Rep. Legal de la Empresa
8.- Fotocopia de Cédula de Identidad del Rep. Legal de la Empresa.

9.- Copia Declaracién Jurada que sefala que no existen capitales extranjeros
en la empresa.

10.- Copia de declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacién de Bases.

11.- Copia de declaracion Jurada al tenor del Articulo 16 Bis letra b) de la
Ley18.168, General de Telecomunicaciones.

12.- Copia de Rol Unico Tributario.

13.- Copia de Declaracién de Inicio de Actividades.

NOVENO: Que, a fojas 38, con fecha 24 de marzo de 2010, este Tribunal
arbitral, tuvo presente el escrito presentado por Alcides Alejandro Gomez Haro,
primer solicitante, y en cuanto a los documentos, habiendo detectado que
éstos no han sido acompanados en la forma legal correspondiente, y en uso de
las facultades que tiene el Tribunal para corregir de oficio errores que observe
en la tramitacion del juicio y que pudiesen producir vicios procesales, se
re§olvic') gue se tuvieran acompanados con citacion.

DECIMO: Que, a fojas 39, con fecha 02 de marzo de 2010, don Rodrigo Ledn
Urrutia, abogado, en representacion del segundo solicitante, presento
demanda de asignacion de nombre de dominio cuyos argumentos pueden
resumirse en lo siguiente:

a) Que la internet en su regulacion y evolucidn ha resultado incierta y erratica,
constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar
armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta
evolucion legal, uno de los principios fundamentales del derecho econdémico
tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el
derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al
desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya
proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccion del bien comdun.
Esta disquisicién, que apela a los principios basicos del derecho econdmico,
resulta esencial para entender la pretension del segundo solicitante, y se
traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no
puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcién y
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regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar
econdmico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la
personas en la produccién de un bien o servicio que beneficia a la comunidad
deben ser amparados.

b) Que en este sentido, pide que este caso sea evaluado mas alld de la
tentacidon de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED,
gue en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala sefal a
los actores econdmicos. En efecto, afortunadamente los criterios que estan
aplicando los arbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de
manera que estos jueces han ido mas alla del miope criterio inicial “first come
first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del
derecho y de la tesis del "mejor derecho".

c) Que la actividad del segundo solicitante se remonta al siglo XIX, En 1876
llega a Chile don Francisco Kipfer Kénig, ingeniero mecanico de nacionalidad
suiza, quien junto a su compatriota Roberto Strickler, fundan al afho siguiente
una sociedad dedicada a la produccion de maquinarias y elementos
industriales. Con el tiempo, esta compaiia toma el nombre de S.A. FUNDICION
LIBERTAD KUPFER HERMANOS. En 1940 se crea la empresa KUPFER
HERMANQOS S.A. como tal.

d) Que entre las décadas del 70 y 90, Kipfer adquiere EMSESA, concreta una
alianza estratégica con Lincoln Electric Holdings Inc. (USA) y constituye la
sociedad AB ARRIENDOS S.A., dedicada al arriendo de maquinas de soldar y
grupos generadores. En 1998 se crea KUPFER EXPRESS, orientada a la
comercializacién en forma especializada de todos los productos de la compaiia
a las PYMES del pais. En Noviembre de 2003 la empresa adquiere el negocio de
aceros antiabrasivos y desgaste, SABIMET. Actualmente, la Empresa cuenta
con un moderno Centro de Distribucién en la R.M. y el mds avanzado Centro
de Servicios para el Acero del pais. Ademas, atienden en 16 sucursales
distribuidas en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapo, La
Serena, Vifia del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepcién, Los Angeles,
Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro y Punta Arenas, con el propdsito de
cubrir integralmente las necesidades de los principales sectores productivos a
nivel nacional

e) Que para comprender la legitimidad de la pretension del segundo
solicitante, resulta fundamental sefialar que KUPFER HERMANOS S A. es una
destacada y ampliamente posicionada empresa en el mundo. Pues bien, dado
el caracter que poseen los productos entregados el segundo solicitante, éste se
ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una
de las empresas lideres en su rubro.

f) Que la marca “LIBERTAD"”, REGISTRO N© 615561, REGISTRO N© 799463,
distingue servicios de la clase 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43, entre las
gue se incluye el servicios de arriendo de vehiculos, REGISTRO N° 798904
distingue productos de la clase 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 31. Como se puede acreditar el segundo
solicitante ha buscado proteger gran cantidad de servicios y productos con sus
registros marcarios. Asi LIBERTAD es una marca registrada el segundo
solicitante. Sefialar ademas que se anade a la primera una serie de marcas
accesorias FERRO LIBERTAD.
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g) Que la marca comercial y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos
con lo que la confusion sera evidente en el publico entre el segundo solicitante
y el primer solicitante. Se pregunta: ¢Es justa la situacion en donde un tercero
se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra?
¢Favorece un saludable desarrollo econémico, el que un tercero no vinculado a
una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?. En su
opinion, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema econémico y no
se avienen a los principios econdmicos y juridicos que informan nuestro
ordenamiento juridico.

h) Que el nombre de dominio LIBERTADFM.CL no solamente es casi idéntica a
la marca comercial que identifica en el mercado del segundo solicitante y sus
productos, KUPFER HERMANOS S A, sino que peor aun, se utiliza una marca
comercial debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de
propiedad sobre esta expresién. En este sentido, estima que el hecho de la
igualdad de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en
cuestion sea asignado al segundo solicitante. El articulo 14 articulo del
reglamento NIC CHILE, el cual senala: “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”. NIC Chile, sin estar
obligado a ello, podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del
solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje
del Anexo 1 de esta reglamentacién, en aquellos casos que el dominio
solicitado vulnere y contrarie ostensiblemente las normas y principios descritos
en el inciso precedente. En este caso, se suspendera la tramitacién del dominio
solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.

i) Que por otro lado el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien esta
en el acapite de la revocacién, sugerimos al Sr. arbitro revisar y rescatar el
espiritu de la norma, en cuanto abona la tesis del segundo solicitante: "Sera
causal de revocaciéon de un nombre de dominio el que su inscripcidn sea
abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcién de un nombre
de dominio se considerard abusiva cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar
a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el
asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio, y ¢. Que el nombre de dominio haya sido
inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, sin que su enunciacién sea taxativa, servira para evidenciar y
demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: d. Que existan
circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
propdsito 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 inscripcion, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. Que se
haya inscrito el nombre de dominio con la intenciéon de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del
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nombre de dominio, esta pauta de conducta. f. Que se haya inscrito el nombre
de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la
competencia. g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste,
haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o
a cualquier otro lugar en linea, creando confusién con la marca del reclamante.
j) Que hoy la visién del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado
dramaticamente y los mecanismos de solucién de conflictos se han hecho
cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la
concesién de dominios que generan confusién y error entre los consumidores.
Asimismo, reitera el tema de la dilucidn marcaria, en cuanto a que si en el
mercado y en la publicidad comienza a circular una expresién idéntica a las
marcas comerciales del segundo solicitante, como eventualmente podria
ocurrir, que identifique ademas determinados servicios o productos que se
encuentran intimamente ligados a los productos y servicios de éste y que no
correspondan a ella, indudablemente empezard a generar un debilitamiento de
su capital comercial y marcario asociado a los signos registrados. Esta
situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta
afectando el derecho de propiedad que el segundo solicitante tiene sobre sus
signos y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y
constitucional.

k) Que el punto central de la argumentacion es que la identidad de una
organizacién por ley y por sentido comun sélo debe ser administrada por ella
misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que
utilicen la identidad y marcas mas emblematicas de las distintas corporaciones.
Si no se pone atajo de inmediato a esta pretension, las mas prestigiosas
corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos,
en donde terceros aprovechandose de la inversion y posicionamiento en el
mercado podrian inscribir los nombres de dominio basdndose en sus marcas de
mayor prestigio.

I) Que por ultimo, se debe tener presente que de acuerdo al orden publico
econdémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el
mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el
dominio de autos al primer solicitante.

m) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompand los
siguientes documentos en la forma legal correspondiente:

1.- Impresion de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial del registro N° 615561, de la marca comercial LIBERTAD,
de que es titular el segundo solicitante.

2.- Impresion de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial del registro N© 799463 e la marca comercial LIBERTAD, de
que es titular el segundo solicitante.

3.- Impresién de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial del registro N°© 798904, de la marca comercial LIBERTAD,
de que es titular el segundo solicitante.

4.- Impresion de certificados emitidos por el sitio web del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial de los registros N© 778323, 778324, 792170 y 778325
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de la marca comercial FERRO LIBERTAD, de que es titular el segundo
solicitante.

5.- Impresion de sitio web de KUPFER HERMANOS.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 86, con fecha 24 de marzo de 2010, este
Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacién de nombre de
dominio por don Rodrigo Leon Urrutia, en representacion del segundo
solicitante, y tuvo por acompafiados los documentos con citacion.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 87, con fecha 24 de marzo 2010, este
Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el término de 05
dias habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles 31 de marzo de 2010.
DECIMO TERCERO: Que, a fojas 88, con fecha 31 marzo de 2010, don Alcides
Alejandro Gémez Haro, primer solicitante, contesta demanda de asignacién de
nombre de dominio, cuyos argumentos se resumen como sigue:

a) Que la Radio Emisora Libertad FM 99.1, Rut: 76.577.970-7, se encuentra en
al servicio de la comunidad por mas de dos afios, con su casa matriz ubicada
en Sargento Candelaria N° 381, Chonchi.

b) Que el actual proceso arbitral ha causado graves trastornos al primer
solicitante, en cuanto a la imagen corporativa de su emisora y al
funcionamiento correcto de esta misma debido a que se encontraban
trabajando en una nueva pagina para el medio en cuestién y debieron
interrumpir los avances programados, ya que se encontraban en plena etapa
de promocién la que debieron dejar en suspenso, a la espera de la resolucion.
c) Que en lo que dice relacidon a los criterios aplicables a la asignacion de
nombres de dominio, comparte la opinién de que “'La Internet en su regulaciéon
y evolucidn ha resultado incierta y erratica, constituyendo un gran desafio para
los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los
principios generales del derecho”.

d) Que en cuanto a las disquisiciones sobre la capitalizacién de la trayectoria
comercial, basada en supuestos principios basicos del derecho comercial, le
parece un poco exagerados y fuera de lugar, toda vez que la internet no
constituye una realidad que quiebre o niegue principios esenciales del actuar
econdmico humano, sino muy por el contrario se trata de un servicio que
complementa y potencia dichos principios.

e) Que le parece un tanto injusta la visién negativa y peyorativa del principio
FIRST COME FIRST SERVED, que en la mayoria de los casos ni es injusta ni da
una mala sefal a los actores econdmicos, sino que, muy por el contrario,
frente a competidores que se encuentran en situacién de relativa igualdad, le
da prioridad al que es mas diligente. Es asi como muchas veces el mejor
derecho lo tiene precisamente el que llega primero, naciendo este mejor
derecho, precisamente, de dicho hecho.

f) Que en lo que se refiere a la resena histérica que el segundo solicitante hace
de sus empresas y sus fundadores, nos parece encomiable y nos llena de
admiraciéon y respeto, pero no entendemos en que puede ayudar a su tesis el
hecho de que sus origenes se remonten al siglo XIX, si en esa época no tenian
la marca LIBERTAD ni estaban en un rubro siquiera cercano al del primer
solicitante.

g) Que no le parece relevante, para comprender la legitimidad de sus
pretensiones, sefalar que KUPFER HERMANOS S.A. es una destacada y
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ampliamente posicionada empresa en el mundo. Precisamente, todo el analisis
gue hace el segundo solicitante hace llegar a la conviccion, que el rubro que
ellos han tenido, histéricamente, dista con mucho del primer solicitante y, en
consecuencia, no se entiende como se podria caer en la confusién.

h) Que por otra parte, le parece procaz la insinuacion de que el primer
solicitante se quiere aprovechar del prestigio, marcas y nombre comercial
ganados por otra y beneficiar de la trayectoria y posicionamiento de otra. Es
mas, resulta absurdo afirmar que al usar la palabra LIBERTAD se utiliza una
marca comercial debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un
derecho de propiedad sobre esta expresion, toda vez que no se debe olvidar
gue esta palabra es un genérico, una palabra de uso general, lo que incluso
puede llegar a hacer cuestionable su inscripcidn como marca.

i) Que resulta evidente, que no se dan los presupuestos del articulo 14 del
reglamento NIC CHILE, respecto del primer solicitante, toda vez que su
inscripcion no contraria, en forma alguna, las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
tampoco, derechos validamente adquiridos por terceros”.

j) Que por otro lado, el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, esta en el
acapite de la revocacién, y en consecuencia no es atingente a la situacién en
comento y por ende no resulta pertinente ni prudente su aplicacion. No
obstante lo anterior, se debe sefalar que respecto del primer solicitante, no se
dan ninguno de los presupuestos que contempla dicho articulo, toda vez que
no estamos frente a un nombre de dominio en el que su inscripcion sea
abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

k) Que a. El nombre de dominio no es idéntico o engafosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o0 a
un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. El asignatario del
nombre de dominio tiene derechos o intereses legitimos con respecto del
nombre de dominio, y c. No ha existido nunca mala fe. d. No existen
circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
propdsito 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 inscripcion, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. No se
ha inscrito el nombre de dominio con la intencidn de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente. f. No se haya inscrito el nombre de dominio con el fin
preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g.
usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, no ha intentado atraer
con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar
en linea, creando confusidén con la marca del reclamante.

l) Que en lo referente al tema de la dilucidn marcaria, no se produciria ya que
no existe una expresién idéntica a las marcas comerciales del segundo
solicitante, toda vez que se estd hablando de rubros absolutamente distintos y
diferenciados, en que no podria darse lugar a ningun tipo de confusion.

m) Que por ultimo, se debe recordar que el primer solicitante lleva mucho
tiempo con su radio y con el nhombre de Libertad, el que es asociado por toda
la gente de la zona de servicio en que se desempefian, con su empresa y no se
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les relaciona con ninguna otra empresa o agrupacién. En tal sentido le parece
muy pretencioso por parte del segundo solicitante el pretender arrogarse el
derecho al uso exclusivo de la palabra Libertad que es un genérico que
representa uno de los principios, derechos y valores mas importantes, casi a la
misma altura de la vida. Nos parece extraino que no hayan entrado en conflicto
con el Instituto Libertad y Desarrollo y con un sinfin de otros organismos,
instituciones, agrupaciones, sociedades, etc., que ocupan legitimamente una
palabra que es patrimonio universal.

n) Que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente, que el otorgamiento
al primer solicitante del dominio en cuestién, no generara ningdn tipo de
confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de
los productos y/o servicios. En resumen, buena fe, interés legitimo, actividad
afin al dominio en comento desarrollada por largo tiempo, y asociacién del
nombre libertad con la radio emisora por parte de la comunidad, todos son
elementos que posicionan al primer solicitante como titular de "un mejor
derecho" para optar al dominio en cuestién.

A) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante pidié al Tribunal tener
como integrantes los documentos acompafados en el escrito de fecha 02 de
marzo de 2010.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 95, con fecha 19 de abril de 2010, este
Tribunal Arbitral tuvo por contestada la demanda por parte de don Alcides
Alejandro Gémez Haro, primer solicitante y en cuanto a los documentos, como
se pidié.

DECIMO QUINTO: Que, con fecha 25 de marzo de 2009, don Rodrigo Ledn
Urrutia Eduardo, en representacion del segundo solicitante evacuo el traslado
conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo
siguiente:

a) Que el primer solicitante no puede hacer uso de la marca LIBERTAD del
segundo solicitante, registro n® 799463, acreditad, toda vez que protege
precisamente servicios de la clase 38 en que se incluye las “radios”,
especificamente la cobertura protegida por un derecho de propiedad industrial:
“Agencias de prensa e informaciéon; programas hablados, radiados o
televisados; comunicaciones postales; telegraficas, radiofdnicas, telex.

b) Que el primer solicitante no puede hacer uso de la marca LIBERTAD del
segundo solicitante legalmente registrada porque atentaria contra su derecho
de propiedad industrial legitimamente obtenido en Chile.

DECIMO SEXTO: Que, a fojas 98, con fecha 19 de abril de 2010, este Tribunal
Arbitral tuvo por evacuado el traslado conferido, por parte de don Rodrigo Ledn
Urrutia Eduardo, en representacion del segundo solicitante.

DECIMO SEPTIMO: Que como consta a fojas 99, con fecha 20 de abril de
2010, este Tribunal Arbitral resolvid citar a las partes 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
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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, ademds, en materias de nombres de dominio, se ha
desarrollado un principio resumido en la expresion inglesa "first come, first
served”, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un
mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del
primer solicitante debe prevalecer.

TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sublite se presume
en base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico, articulo
707 del Cédigo Civil, toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno,
en relacion al nombre del dominio "libertadfm.cl", que denote mala fe de parte
del primer solicitante o del segundo, que incline la recta razén a favor de uno o
de otro, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se
desechara.

CUARTO: Pese a lo anterior, la regla general del principio de "first come, first
served" no resulta ser una regla absoluta, aun cuando ha sido sostenida en
muchas ocasiones por este Tribunal arbitral, aun cuando en este caso concreto
se considera que no corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por
que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los
solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde
generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus
derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) En este
caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes
gue ambas partes tienen derechos que justifican su legitimo interés en el
nombre de dominio en cuestion, sin embargo, el segundo solicitante Kupfer
Hermanos S. A., tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha
acreditado en estos autos tener un mejor derecho al dominio en cuestién,
inclinando la recta razéon a su favor, toda vez que posee un registro marcario,
actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca “libertad”, Registro N°
799463 sobre la clase 38c, que ampara servicios de agencias de prensa e
informacion, programas radiados o televisados, comunicaciones postales,
telegraficas, radiofénicas, telex. Registro debidamente acompanado a estos
autos a fojas 55. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad
validamente adquirido sobre la expresién ‘“libertad” para la clase de
radiodifusoras, es decir un derecho sobre idéntica expresién a la que se disputa
como nombre de dominio bajo.CL

QUINTO: Que el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el
primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestién, es el mismo que
se encuentra amparado por el registro marcario del segundo solicitante, lo que
ha quedado fehacientemente acreditado en autos, tanto de sus dichos como de
los medios de prueba acompanados por este. Fuera de lo anterior el segundo
solicitante ha acompafiado una serie de registros de la marca “libertad” que
datan desde el afio 2.001 en adelante, asi el primer uso de esta marca es con
mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos.
SEXTO: Que la sigla "fm” es ampliamente conocida en el mercado nacional e
internacional, como un indicador de frecuencia modulada, que es un tipo de
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onda de sonido gracias al cual transmiten la gran mayoria de las
radiodifusoras, rubro frente al cual justamente el segundo solicitante al poseer
un registro marcario, se encuentra protegido y amparado por las reglas
vigentes para la propiedad intelectual, desvirtuando con esto el argumento de
gue “libertad” por si mismo al ser genérico, no puede ser asociado a un rubro
especifico, pues al contener el mismo nombre, ambos signos unidos, si se
asocian a un rubro determinado. Lo anterior no hubiera ocurrido de contener el
dominio otros elementos originales y distintivos, pero en el caso en comento,
la forma del dominio se estima puede generar confusién entre usuarios y
consumidores, justamente lo que buscod proteger el segundo solicitante al
requerir su inscripcion marcaria.

SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestién
compuesto por los signos “libertad” y “fm” infringe la marca comercial respecto
del ambito de proteccion de dicha marca, lo que se acredita por la informacion
acompafada y debidamente acreditada en el expediente.

OCTAVO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso,
se deduce que Kupfer Hermanos S.A., es el primer usuario y creador del signo
"libertad" en el mercado, quien ademas ha invertido recursos para su
proteccion en Chile, por lo que goza de un amplio conocimiento a nivel
nacional, en su rubro;

NOVENO: En consecuencia, este tribunal considera, que estos antecedentes, a
su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo “libertad” como de
propiedad del segundo solicitante, unido a que existe identidad entre el
dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, 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 some first served".

DECIMO: Por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el
Tribunal arbitral goza de atribucidon para fallar de acuerdo a prudencia y
equidad. No obstante, 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 invenciéon, 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 inscripcion del nombre de dominio en disputa por parte de la
primera 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 hombres de dominio debe
respetar los derechos validamente adquiridos por terceros con anterioridad.
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Esta disposicion es consistente con la norma del articulo 10 del mismo
Reglamento, que otorga a los 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.

RESUELVO:

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 Cdédigo Organico de Tribunales,
articulos 636 y siguientes del Cdédigo de Procedimiento Civil, conforme a
prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el
nombre de dominio libertadfm.cl al segundo solicitante KUPFER HERMANOS
S.A., RUT 90.844.000-5.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo
solicitante antes de la Audiencia de Conciliaciéon 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.

Resolvié 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 CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO,
cédula de identidad 12.108.502-K.
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