Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio luminachile.cl
Santiago, 2 de julio de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N° 12.065 de fecha 9 de abril de 2010 del Departamento
de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola
a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro en el
conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio “luminachile.cl”;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que
son partes en dicho conflicto Gerencia General (Forestal Rio Claro Limitada), con
domicilio en casilla 401, Talca, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha
5 de noviembre de 2009 a las 13:49:40 GMT, y representando a Carvajal S.A.
(Johansson y Langlois Limitada), representada por don Christopher Doxrud, con
domicilio en San Pio X N° 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago, quien
inscribid dicho nombre de dominio con fecha 10 de noviembre de 2009, a las
15:17:48 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 9 de abril de 2010, la cual rola a fojas 5
de autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio
luminachile.cl, y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando
acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia
16 de abril de 2010 a las 10.45 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electronico con firma digital de
fecha 9 de abril de 2010 y a las partes por carta certificada con fecha 12 de abril de

2010, segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 5 y 6 de autos.
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QUINTO: Que el dia 16 de abril de 2010, a las 10:45 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de dofia Carolina Mora, por la oponente,
y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 13 de
autos.

SEXTO: Que con fecha 16 de abril de 2010 se notificd a las partes lo obrado y
resoluciones dictadas en la audiencia de la misma fecha, segun consta del
estampado de fojas 15.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 30 de abril de 2010, rolante a fojas 16 de
autos, la parte de Carvajal S.A. dedujo demanda de mejor derecho, exponiendo lo
siguiente: Que el nombre de dominio contiene integramente a la marca comercial
de la parte “Lumina”, que se encuenta previamente registrada para distinguir
productos de la clase 16. Que Carvajal S.A. es una empresa multinacional que,
con sentido social, haciendo las cosas bien, contribuye a la productividad de sus
clientes y al desarrollo de las personas, ofreciendo productos y servicios
innovadores, competitivos y rentables para garantizar un crecimiento sostenible.
Que su giro es editorial y de impresion, y se encuentra presente en Chile, donde es
una de las principales proveedoras en el mercado financiero, por su calidad y
seguridad, de tarjetas plasticas de crédito y de débito, y por medio de la
comercializacion, importacion y distribucién de productos que se encuentran
precisamente en la clase 16. Que la empresa tiene sus origenes en el afio 1904,
en la ciudad de Cali, Colombia, y hoy dia se trata de una transnacional con
operaciones propias en 18 paises y en mas de 50 mercados del mundo. Que su
derecho de propiedad sobre la expresion “lumina” podria verse amenazado de ser
asignado el dominio al primer solicitante, toda vez que causaria confusion a los
consumidores. Invoca derecho, consistente en los articulos 10, 14 y 22 del
Reglamento de Nic Chile, articulo 2° de la ley 19.039 de propiedad industrial y
articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica del Estado, en mérito de todo lo cual

solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.
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OCTAVO: Que por resolucién de fecha 6 de mayo de 2010, notificada a las partes
con esa misma fecha, la cual rola a fojas 113 de autos, el tribunal confirié traslado
de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 26 de mayo de 2010, notificada a las
partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 114 de autos, el tribunal recibié la
causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos
los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacion
‘luminachile” o en sus partes componentes; 2.- Utilizacion efectiva que las partes
han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, basada en hechos y
proyectos concretos, de la denominacion “luminachile” o de sus partes
componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:

La parte de Carvajal S.A., la documental consistente en: 1) Copia de registro de
marca comercial “Lumina” de fecha 5 de marzo de 2008, registro N° 826.954,
renueva a 505.980 (fs. 22); 2) Copia de registro de marca comercial “Lumina” de
fecha 5 de marzo de 1998, registro N° 505.980 (fs. 23); 3) Impresos de la pagina
web www.carvajal.com, con la historia de la companiia (fs. 24 a 111); 4) Impreso de
pagina web del Diccionario de la Real Academia Espafiola, busqueda de la palabra
‘lumina” (fs. 112).

UNDECIMO: Que por resolucién de fecha 25 de junio de 2010, rolante a fojas 117,

se Cito a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por

reconocida y se le atribuye valor probatorio.
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SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del
mérito de autos que la posicidn de los litigantes de este juicio, en relacion con el
mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, Gerencia General (Forestal Rio Claro
Limitada), justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor
derecho y buena fe en su inscripcion que se expresa en el principio "First come,
first served", presuncion que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y
puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presuncion, no aportd
argumentos ni pruebas en abono de su posicion.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Carvajal S.A., demostrd ser una notoria
empresa colombiana del rubro editorial, con presencia en Chile y en otros paises.
Demostrd también la titularidad de la marca “Lumina” desde el afio 1998 (fs. 22 y
23), para distinguir productos de la clase 16, y demostré6 también, con el
documento de fojas 112, que la palabra “lumina” no tiene significado en la lengua
castellana, por lo que se trata de una creacion intelectual original.

QUINTO: Que la expresion “lumina” es la parte dominante del nombre de dominio
en controversia, siendo “Chile” la expresion que solo la vincula a nuestro pais.
SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, el Arbitro estima que sélo la
oponente concurrié a los puntos de prueba del auto de fojas 114, y que ademas lo
hizo en términos de que quedd acreditado su derecho al nombre de dominio en
controversia, que es una expresion original y de su autoria, razén por la cual
acogera su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la

sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:
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Que se acoge la demanda deducida por la parte de representando a Carvajal S.A.
(Johansson y Langlois Limitada) en contra de Gerencia General (Forestal Rio Claro
Limitada), y se asigna el nombre de dominio luminachile.cl a favor de

representando a Carvajal S.A. (Johansson y Langlois Limitada), sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro y
por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacidn; comuniquese a las partes y a Nic Chile
por correo electronico para fines informativos y remitase el expediente a NIC
Chile.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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