Fallo arbitral por dominio “libertadweb.cl”
VICTOR DANILO BARRAGAN ALVAREZ
V-
KUPFER HERMANO S.A. REP (SILVA'Y CIA)
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 19 de Agosto de 2010
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F12.313, de 25 de Mayo de 201@uel rola a
fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado delessignacion como Arbitro en
el conflicto trabado por Ila inscripcion del nombrde dominio
“libertadweb.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexassqguoeartes
en dicho conflicto/ICTOR DANILO BARRAGAN ALVAREZ , patrticular,
cuya profesion desconozco, RUT N° 10.397.150-0, icibadlo en Austria
129, Comuna de Melipilla, Melipilla, quien tiena kalidad de primer
solicitante del nombre de dominio “libertadweb.@l,cual pidié a su favor el
dia 31 de Diciembre de 2009, a las 16:25:02 hor&sI ¢ KUPFER
HERMANQOS, S.A., persona juridica dedicada al rubro industrial, TRNP
90.844.000-5, representada por Silva y Cia, eretagma de la abogada dofia
Maria José Arancibia Obrador, ambos domiciliadoastapestos efectos,
Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, quese la calidad de



segundo solicitante del mismo nombre de dominibetiadweb.cl”, el cual
pidio a su favor el dia 15 de Enero de 2010, 4%a<3:33 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 31 de Mayo de 201€ydarola a
fojas 6 de autos, el suscrito aceptd el cargoy gessempeniarlo fielmente y en
el menor tiempo posible, fijando acto seguido wmdiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 21 de junid0d®, a las 9.30 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacion referidas preceel®einte fueron
notificadas por carta certificada a las partesjsegnsta de los comprobantes
de envio por correo certificado que rolan a fojgsebde autos y a NIC Chile,

en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 21 de Junio 2010, tuvo lugar el commhralecretado
en rebeldia del primer solicitante VICTOR DANILO BRAGAN
ALVAREZ y con la asistencia de dofia Maria José gitzia Obrador, quien
comparece en representacion de KUPFER HERMANOS, &paresentando
a Silva y Compafiia, en virtud de patrocinio y detégn de poder que el
tribunal tuvo presente y por acompanados los dontoserespectivos. El
arbitro procedid la consignacion decretada estimi@ndastante y acto
seguido el tribunal procedi6 a fijar las normaspdecedimiento a las que se
cefiira la controversia, todo ello segun constadel levantada al efecto y que

rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 21 de Junio de 2010p8#co a las
partes el comparendo y las resoluciones dictadas, emo consta de fojas
14 y 15 de autos.



SEPTIMO: Que por escrito que la a foja .. de autos, laepdel segundo
solicitante KUPFER HERMANOS S.A., representada @®@iva y Cia,
mediante escrito presentado por el abogado dareJailva Barros, solicita la
asignacion del nombre de dominio “libertadweb.bBisado en los siguientes

fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos sefala que VICTOR DANIBARRAGAN
ALVAREZ, solicité el nombre de dominio en conflictoque lo propio hizo
KUPFER HERMANOS S.A. vy, al no prosperar la mediaciéalizada hubo

de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sefalariererptérmino, la
asignacion de los nombres de dominio esta orientadda idea basica de
otorgar el dominio en disputa a aquella parte germwkstre tener mejor un
derecho y que es justamente esta coordenadaelpemnite dilucidar el

conflicto materia de este arbitraje.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspgqaeael caso materia de este
arbitraje sea resuelto mas alla de la simple apboadel principio FIRST
COME, FIRST SERVED, que en muchos casos involugra profunda
Injusticia.

Agrega este segundo solicitante que KUPFER HERMABN®A., es una
destacada y ampliamente posicionada empresa deomda fama a nivel
nacional, en el rubro industrial de Servicios palrdcero, que atiende en 16
sucursales localizadas desde Iquique hasta Puetaagrcon el propdésito de
cubrir integralmente las necesidades de los prtespsectores productivos
del pais. Habida consideracion de lo sefalado gemtemente, KUPFER
HERMANOS S.A., se ha preocupado de resguardanagen y ha protegido

su capital intelectual, mediante el registro de @@rcas comerciales de



acuerdo con la Ley N° 19.039, todas las cualesuyed el concepto

LIBERTAD, como ocurre en el caso:

Marca Denominativa: LIBERTAD REGISTRO N° 615561E®STRO N°
79.9463, distingue servicios de clase: 35, 36,387,39,4° 41, 42 y 43, entre
las que se incluye el servicio de arriendo de ddcudos; REGISTRO N°
7989904, distingue productos de clase 1,2,3,48/103114,15,17,18,19,
20,21,22,23,24,26,27, 28 y 31. Advierte que suesgmtada ha protegido gran
cantidad de servicios y productos con los registrascarios indicados, como
se acredita con los documentos acompafnados a Endany de igual manera

en el caso de las marcas accesorias FERRO LIBERTAD.

Asimismo, sefala el segundo solicitante que el merdle dominio solicitado
incluye en forma principal, esencial y sustanti&ariarca LIBERTAD de su
cliente. Argumenta ademas, el segundo solicitajuie, su marca comercial
puede verse afectada por la confusion y ser obj@odilusion marcaria,
porque la parte contraria habria incurrido en esmadwcta, al concebir el
nombre de dominio en conflicto en funcion de lacaacomercial REDTEC,
gue identifica unas marcas comerciales que idegtifa su mandante en el
mercado y a sus productos, vulnerandose abiertementderecho sobre esta
expresion que es anterior a cualquier registro pueda alegar el primer
solicitante. A mayor abundamiento indica que elhlbede incluir el término
LIBERTADWERB, llevaria al consumidor a una mayor ftmidn al creer que
existe una union con las marcas LIBERTAD e indacal publico a hacer
una relacion conceptual directa con la fama y giestle su representada, que

tanto tiempo y dinero le ha costado obtener.

Invoca asimismo los articulo 14 y 22, del Reglamela NIC Chile, en cuanto
a gqué es de responsabilidad del solicitante quassuipcion no contrarie las



normas vigentes sobre abusos de publicidad, losipros de la competencia
leal y de la ética mercantil, como asimismo, devsckalidamente adquiridos
por terceros y, en tanto que es causal de revatdei@wn nombre de dominio

el que su inscripcion sea abusiva o que ella se tealizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que uend fe, el interés
legitimo, las marcas registradas, la presencia mahe la trayectoria y
posicionamiento comerciales consolidados, son el®aajue configuran “un

mejor derecho” para optar a la atribucion del daoném conflicto.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 08 de julio de 20bfificada con
fecha 12 del mismo mes y afo, se tuvo por presamtachanda de asignacion
de nombre de dominio por la parte de KUPFER HERMANBA., y se
confirio traslado al primer solicitante, habiéndasetificado por correo

electronico con fecha 12 de julio de 2010.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 23 de julio de 2010resio la
causa a prueba, fijando como hechos substancialegestinentes
controvertidos los siguientes: “Derechos y/o indadé las partes en el nombre
“libertdaweb.cl” y utilizacion efectiva que lasrges han hecho del nombre
“libertadweb”. Esta resolucion fue notificada a lasrtes por correo

electronico en la misma fecha en que se dicto.

DECIMO: Que el segundo solicitante KUPFER HERMANOS S.A.,
acompafno los documentos probatorios, con cita@énjuntamente con su
demanda por la asignacion del nombre de domini@naatle este arbitraje,

los que no fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO. Que con fecha 9 de agosto del presente afio se ldicto

resolucion gue fija el plazo de cinco dias para&habservaciones a la prueba



rendida y al proceso en general. Esta resoluciomoséco a las partes por

correo electronico con fecha 11 del mismo mes y afio
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitantgd PRER
HERMANOS S.A. y por la documentacion acompafadatapamente a los
autos y no objetada, resulta ser que se trataalempresa que ha capitalizado
su trayectoria comercial protegiendo sus marcaseomales mediante su
inscripcion en el Departamento de Propiedad In@lisan las que se incluye
la expresion “LIBERTAD”, como se detalla en el pitd séptimo de las

parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciadoddil si los
derechos marcarios del segundo solicitante, cagstit por si mismos un
mejor derecho al nombre de dominio “libertadweb.cl”

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombresodenib se
aplica por regla general el principio “FIRST COMHEHRST SERVED?”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dichaimim tiene su excepcion en
la acreditacion de un mejor derecho por la partpian le corresponde la
probanza en contra del mismo. El valor absoletcedte principio se verifica
en aquellas oportunidades en las cuales ninguhasdeartes rinde probanzas
de mejor derecho; o rendidas estas, resultan dgotea en su valoracion, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdaddeechos es con la
aplicacion no de una regla de derecho objetivay si@l principio “FIRST
COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la pade KUPFER
HERMANOS S.A., presentd prueba completa y de magbor, respecto de
su mejor derecho, como segundo solicitante, delbnende dominio en

cuestion.



CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultabaneial para este
sentenciador no soélo la invocacion del principiRET COME FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hebsareditado su mejor
derecho mediante una prueba convincente, lo g leecho no ocurrio, toda
vez que estuvo en rebeldia durante todo el juicisiny rendir prueba de
ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de domini
“libertadweb.cl” por parte del primer solicitantenstituye una amenaza a la
marca comercial del segundo solicitante, que pwense afectada por la
confusion y por la dilucion marcaria, toda vez qaé& concebir el primer
solicitante nombre de dominio en conflicto en fdncide la marca
LIBERTAD, que identifica las marcas registradas ctm expresion
LIBERTAD, puede entenderse que el dominio “libewab.cl”, forma parte
de las de marcas “LIBERTAD” e inducir a creer quéste union entre el
dominio asi configurado y las marcas LIBERTAD.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho cathlbre de
dominio “libertadweb.cl” corresponderia al segumsdbcitante, no perjudica,
en absoluto, al primer solicitante, quien como ipaldr no tiene rubro ni
actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos s3gyientes del anexo 1,

sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, d€ IChile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “libertadwéhldegundo
solicitante, esto es, KUPFER HERMANOS S.KRUT N° 90.844.000-5,



persona juridica dedicada al rubro industrial ysdevicios, domiciliada para
estos efectos en Hendaya N° 60 Piso 4, Las Coranegm§o.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitamtehaber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por correo electronico y a la Secratdg NIC Chile; firmese la
presente resolucion por el Arbitro, su actuarioog destigos. Remitase el
expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazewdmtuales 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



