mhimpresiones.cl

Santiago, 3 de Enero de 2014.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 05 de Julio de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF18157, denominada “Arbitraje dominio mhimpresiones.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 5 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 11 de Julio de 2013 dirigida a NIC Chile, atencion dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestd
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacion y fijacion de procedimiento
para el dia Viernes 26 de Julio del afio 2013, a las 18:45 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucion rola a fs. 6 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por carta certificada de la misma a las partes, rolan
de fs. 8 a fs. 9 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: VICENTE ANTONIO MARTINEZ
SILVA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MAQUINAS F. (ALV ARO ANDRE
GALLARDO QUINTANILLA), cédula nacional de identidad numero N°17.063.709-7,
domiciliado en General del Canto 557, Comuna de Providencia, ciudad de Santiago,
Teléfono: 27116463, e-mail: info@hostingatumedida.com;
produccion@mbhimpresiones.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el
caracter de demandado y MAX HUBER REPROTECNICA S.A REP. SARGENT &
KRAHN (MAX HUBER REPROTECNICA S.A.), rol unico tributario N° 80.470.300-4,
domiciliado en General del Canto 276, comuna de Providencia, ciudad de Santiago,
Teléfono:3683500, e-mail: cadmin@weekmark.cl; ctecnico@sargent.cl;
dominios@sargent.cl; jmora@sargent.cl; igerbaud@sargent.cl; sargent@sargent.cl;
quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante. quien para
efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 26 de Julio del afio 2013, siendo las 18:50 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
segundo solicitante Max Huber Reprotécnica S.A. representada por Leonardo Gerbaud
Kern de Sargent & Krahn y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. No asisti6 al
comparendo el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordé el procedimiento al
cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectué llamado a conciliacién, la que no se
produce. Asimismo, se tuvo por notificado expresamente al segundo solicitante de
todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo
de conciliacién. La citada acta de comparendo rola de fs. 22 a fs. 27 del expediente
arbitral y el comprobante de la notificacion de dicha acta por carta certificada a la
primera solicitante rola a fojas 28 de autos.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 29 a fs. 39 de estos autos arbitrales, se encuentra la demanda
que Max Huber Reprotécnica S.A., a través de su apoderada dofia Maria Luisa Valdés
Steeves, dedujo en contra del primer solicitante, con el objeto que la asignacién del
nombre de dominio “mhimpresiones.cl ” recaiga en su favor, conforme a los
argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacidon, entre otros, con los
siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- Expresa el actor que en el afio 1923, en un taller ubicado en calle Cueto, MAX HUBER
MEYER, un joven emprendedor suizo de 33 afos, fundé el primer centro de copiado de
Chile, utilizando las primeras y mas modernas copiadoras de planos de aquella época.
Entre sus clientes principales estaban arquitectos, ingenieros, empresas constructoras,
ferrocarriles y empresas mineras, teniendo hoy dia una red de 9 locales en Santiago,
ofreciendo diversos servicios de IMPRESIONES digitales, transformandose en la mayor
dentro de su rubro.

- Indica el actor que desde un comienzo se dio a conocer entre el publico consumidor y
sus clientes por medio de sus iniciales MH, las que se transformaron en su simbolo
distintivo, por el cual es reconocida en el mercado.

- El demandante menciona que cuenta con una serie marcas comerciales como parte
de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger el nombre de
sus reconocidos servicios y las inversiones asociadas a ellos, entre las cuales se
encuentran: i) Registro N° 842.117, marca “MH", denominativa, para distinguir “servicios
de copiado, centro de copiado” en clase 35; ii) Registro N° 900.724, marca
“MAXHUBER®, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; iii) Registro N°
735.116, marca “MAXHUBER?”, mixta, para distinguir “centro de fotocopia, reproduccion
de documentos y planos en general, distribucion de material publicitario impreso y
folletos, alquiler de fotocopiadoras, demostracion de productos impresos y asesoria en
la direccibn de negocios relacionados con centros de fotocopiado, importacion,
exportacion y representacion de toda clase de articulos en general” en clase 35; iv)
Registro N° 735.117, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en clase 36;



V) Registro N° 735.118, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en clase
38; vi) Registro N° 735.119, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en
clase 39; vii) Registro N° 735.120, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir
“impresion grafica en general; imprenta” en clase 40; viii)) Registro N° 735.121, marca
“MAXHUBER”, mixta, para distinguir “toda clase de impresos” en clase 16; ix) Registro
N° 735.318, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en clase 41; x)
Registro N° 741.245, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir “reparacion,
instalacion y mantencién de toda clase de articulos, especialmente, reparacion de
fotocopiadoras y méaquinas de impresion de planos” en clase 37; xi) Registro N°
769.340, marca “MAXHUBER”, denominativa, para distinguir “toda clase de impresos,
revistas, folletos, afiches de promocion y propaganda, cuadernos y libros” en clase 16;
xii) Registro N° 781.931, marca “MAXHUBER EPRINT”, denominativa, para distinguir
productos en clase 9; xiii) Registro N° 781.932, marca “MAXHUBER TEAMWORK”,
denominativa, para distinguir “toda clase de impresos, revistas, folletos, afiches de
promocion y propaganda, libros, impresos y publicaciones periddicas y no periddicas,
articulos y productos de oficina tales como tacos, lapices, pizarras, fotos, planos y porta
planos” en clase 16; xiv) Registro N° 781.933, “MAXHUBER TEAMWORK?”,
denominativa, para distinguir servicios en clase 42; xv) Registro N° 781.934, marca
“MAXHUBER EPRIND”, denominativa, para distinguir “toda clase de impresos, revistas,
folletos, afiches de promocién y propaganda, libros, impresos y publicaciones periddicas
y no periodicas, articulos y productos de oficina tales como tacos, lapices, pizarras,
fotos, planos y porta planos” en clase 16; xvi) Registro N° 781.935, marca “MAXHUBER
EPRINT”, denominativa, para distinguir productos en clase 42; xvii) Registro N°
782.431, marca “MAXHUBER EPLOT”, denominativa, para distinguir “centro de
fotocopiado, reproduccion de documentos y planos en general. distribucion de material
publicitario impreso y folletos, alquiler de fotocopiadoras, demostracion de productos
impresos mediante sistemas de fotocopiado y asesoria en la direccion de negocios
relacionados con centros de fotocopiado. servicios de venta al por mayor y detalles” en
clase 35; xviii) Registro N° 782.432, marca “MAXHUBER EPLOT”, denominativa, para
distinguir “toda clase de impresos, revistas, folletos, afiches de promocion y
propaganda, libros, impresos y publicaciones periédicas y no periddicas, articulos y
productos de oficina tales como tacos, lapices, pizarras, fotos, planos y porta planos” en
clase 16; xix) Registro N° 783.800, marca “MAXHUBER ONLINE”, denominativa, para
distinguir “toda clase de impresos, revistas, folletos, afiches de promocion y
propaganda, libros, impresos y publicaciones periédicas y no periddicas, articulos y
productos de oficina tales como tacos, lapices, pizarras, fotos, planos y porta planos” en
clase 16; xx) Registro N° 794.205, marca “MAXHUBER EPRINT”, denominativa, para
distinguir “impresion grafica en general, imprenta. centro de desarrollo fotografico,
procesamiento revelado e impresion de peliculas y papeles fotograficos, transformacion
quimica y mecénica de fotografias, fotos digitales y no digitales” en clase 40; xxi)
Registro N° 794.206, marca “MAXHUBER TEAMWORK?”, denominativa, para distinguir
“impresion grafica en general, imprenta. centro de desarrollo fotogréafico, procesamiento
revelado e impresion de peliculas y papeles fotograficos, transformacion quimica y
mecéanica de fotografias, fotos digitales y no digitales” en clase 40; xxii) Registro N°
806.190, marca “MAXHUBER EPLOT”, denominativa, para distinguir “impresién grafica
en general, imprenta. centro de desarrollo fotografico, procesamiento revelado e
impresion de peliculas y papeles fotogréaficos, transformacion quimica y mecanica de
fotografias, fotos digitales y no digitales” en clase 40.



- Menciona el demandante que la expresion “MH” identifica las marcas comerciales
creadas, registradas y utilizadas profusamente por el actor, para distinguir sus servicios
de IMPRESIONES tanto en el mercado real como en la red global Internet, por lo que
su registro como nombre de dominio y uso por parte de un tercero le causara un grave
perjuicio.

- Agrega el actor que es titular de una serie de nombres de dominio, dentro de los
cuales se encuentra integramente comprendido el elemento distintivo y funcional del
dominio en disputa y que corresponde a la expresion con la cual se identifica al
demandante, entre los cuales se encuentra MAXHUBER.CL, MAXHUBERCLOUD.CL y
MAXHUBERONLINE.CL.

- Expone el demandante que, por todo lo anterior, resulta evidente la confusién y el
error al que se inducira a los usuarios de internet y consumidores en el improbable caso
de que el dominio sea asignado al demandado.

- Luego de citar jurisprudencia, de explicar la aplicabilidad del articulo 14 del
Reglamento Nic Chile al caso particular, y de sefalar cual es la funcién de los nombre
de dominio en la actualidad, el demandante sefiala como criterios aplicables al caso de
autos: i) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio, citando como aplicable la denominada Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporaciéon de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”"),
el Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi
como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el
UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), y los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC-Chile; ii) Criterio del legitimo interés sobre el nombre de
dominio en disputa; iii) Criterio de la creacion Intelectual del Signo; iv) Criterio de la
Identidad; v) Criterio del Convenio de Paris.

1.4.2.- Traslado vy tramite _evacuado _en rebeldia : A fs. 124 de autos figura la
resolucion que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirio traslado a la
demandada por el término de diez dias hébiles. El correo electronico de notificacion de
dicha resolucion a las partes rola a fs. 125 de autos, y el comprobante de notificacion
por carta certificada el demandado rola a fojas 126 de autos. Por resolucion de fecha 22
de Octubre de 2013, se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el
traslado que le fuera conferido a fs. 124 de estos autos arbitrales. Los certificados de la
empresa de correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha
resolucion a las partes, rolan a fs. 137 y a fs. 138 de autos.




.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Mediante resolucion dictada con fecha 22 de Octubre
de 2013, se recibio la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “mhimpresiones.cl ".- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun
comprobantes que rolan a fs. 137 y a fs. 138 de autos.

[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafio, con
citacion, los siguientes documentos no objetados por la contraria: Uno.- Impresiones
obtenidas de la pagina web www.inapi.cl, en relacion a los certificados de registro de las
siguientes marcas comerciales: i) Registro N° 837.192, marca “MH", denominativa, para
distinguir “servicios de copiado, centro de copiado” en clase 35; ii) Registro N° 900.724,
marca “MAXHUBER®, denominativa, para distinguir servicios en clase 36; iii) Registro
N° 735.116, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir “centro de fotocopia,
reproduccion de documentos y planos en general, distribucion de material publicitario
impreso y folletos, alquiler de fotocopiadoras, demostracién de productos impresos y
asesoria en la direccibn de negocios relacionados con centros de fotocopiado,
importacion, exportacion y representacion de toda clase de articulos en general” en
clase 35; iv) Registro N° 735.117, marca “MAXHUBER?”, mixta, para distinguir servicios
en clase 36; v) Registro N° 735.118, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir
servicios en clase 38; vi) Registro N° 735.119, marca “MAXHUBER”, mixta, para
distinguir servicios en clase 39; vii) Registro N° 735.120, marca “MAXHUBER”, mixta,
para distinguir “impresion grafica en general; imprenta” en clase 40; viii) Registro N°
735.121, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir “toda clase de impresos” en clase
16; ix) Registro N° 735.318, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en
clase 41; x) Registro N° 741.245, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir
“reparacion, instalacion y mantencién de toda clase de articulos, especialmente,
reparacion de fotocopiadoras y maquinas de impresion de planos” en clase 37; xi)
Registro N° 769.340, marca “MAXHUBER”, denominativa, para distinguir “toda clase de
impresos, revistas, folletos, afiches de promocién y propaganda, cuadernos y libros” en
clase 16; xii) Registro N° 781.931, marca “MAXHUBER EPRINT”, denominativa, para
distinguir productos en clase 9; xiii) Registro N° 781.932, marca “MAXHUBER
TEAMWORK?”, denominativa, para distinguir “toda clase de impresos, revistas, folletos,
afiches de promocion y propaganda, libros, impresos y publicaciones periddicas y no
periodicas, articulos y productos de oficina tales como tacos, lapices, pizarras, fotos,
planos y porta planos” en clase 16; xiv) Registro N° 781.933, “MAXHUBER
TEAMWORK?”, denominativa, para distinguir servicios en clase 42; xv) Registro N°
781.934, marca “MAXHUBER EPRIND”, denominativa, para distinguir “toda clase de
impresos, revistas, folletos, afiches de promocion y propaganda, libros, impresos y
publicaciones periodicas y no periddicas, articulos y productos de oficina tales como
tacos, lapices, pizarras, fotos, planos y porta planos” en clase 16; xvi) Registro N°
781.935, marca “MAXHUBER EPRINT”, denominativa, para distinguir productos en
clase 42; xvii) Registro N° 782.431, marca “MAXHUBER EPLOT”, denominativa, para
distinguir “centro de fotocopiado, reproduccion de documentos y planos en general.
distribucion de material publicitario impreso y folletos, alquiler de fotocopiadoras,
demostracion de productos impresos mediante sistemas de fotocopiado y asesoria en




la direccion de negocios relacionados con centros de fotocopiado. servicios de venta al
por mayor y detalles” en clase 35; xviii) Registro N° 782.432, marca “MAXHUBER
EPLOT”, denominativa, para distinguir “toda clase de impresos, revistas, folletos,
afiches de promocion y propaganda, libros, impresos y publicaciones periodicas y no
periodicas, articulos y productos de oficina tales como tacos, lapices, pizarras, fotos,
planos y porta planos” en clase 16; xix) Registro N° 783.800, marca “MAXHUBER
ONLINE”, denominativa, para distinguir “toda clase de impresos, revistas, folletos,
afiches de promocion y propaganda, libros, impresos y publicaciones periddicas y no
periddicas, articulos y productos de oficina tales como tacos, lapices, pizarras, fotos,
planos y porta planos” en clase 16; xx) Registro N° 794.205, marca “MAXHUBER
EPRIND”, denominativa, para distinguir “impresion grafica en general, imprenta. centro
de desarrollo fotogréafico, procesamiento revelado e impresion de peliculas y papeles
fotogréaficos, transformacién quimica y mecanica de fotografias, fotos digitales y no
digitales” en clase 40; xxi) Registro N° 794.206, marca “MAXHUBER TEAMWORK”,
denominativa, para distinguir “impresion grafica en general, imprenta. centro de
desarrollo fotografico, procesamiento revelado e impresion de peliculas y papeles
fotogréaficos, transformacién quimica y mecanica de fotografias, fotos digitales y no
digitales” en clase 40; xxii)) Registro N° 806.190, marca “MAXHUBER EPLOT",
denominativa, para distinguir “impresion grafica en general, imprenta. centro de
desarrollo fotografico, procesamiento revelado e impresion de peliculas y papeles
fotograficos, transformacién quimica y mecanica de fotografias, fotos digitales y no
digitales” en clase 40; Dos.- Impresiones obtenidas de la pagina web www.nic.cl, en
relacion a la titularidad de los nombres de dominio maxhuber.cl, maxhubercloud.cl y
maxhuberonline.cl; Tres.- Impresiones de la pagina web www.maxhuber.cl; Cuatro.-
Impresion de la pagina web www.economiaynegocios.cl, con la publicacion de noticia
titulada “Max Huber masifico las fotocopias y ahora se renueva’, de fecha 21 de
Octubre de 2007; Cinco.- Impresion de la pagina web www.emol.com, con la
publicaciéon de noticia titulada “Max Huber invertird $200 millones en primera sucursal
en Lima”; Seis.- Copia simple del fallo arbitral recaido en el nombre de dominio
vifiasdelmaipo.cl, pronunciado por la Arbitro Nic Chile dofia Janett Fuentealba Rollat, de
fecha 21 de Mayo de 2006; Siete.- Copia simple del fallo arbitral recaido en el nombre
de dominio promain.cl, pronunciado por el Arbitro Nic Chile don Marcos Morales
Andrade, de fecha 06 de Julio de 2009; Ocho.- Copia simple del fallo arbitral recaido en
el nombre de dominio linternasmaglite.cl, pronunciado por el Arbitro Nic Chile don
Marcos Morales Andrade, de fecha 15 de Junio de 2009; Nueve.- Copia simple del fallo
arbitral recaido en el nombre de dominio cervezanevada.cl, pronunciado por la Arbitro
Nic Chile dofia Lorena Donoso Abarca, de fecha 06 de Julio de 2009; Diez.-
Impresiones de la pagina web www.maxhuberonline.com; Once.- Impresiones con
imagenes y logotipos corporativos de la empresa “Max Huber.

[.5.3.- Prueba documental: _ Parte demandada.- La parte demandada no rindio prueba
documental.




I.6.- Observaciones a la prueba: En sus escritos de fojas 132 y fojas 139, el
demandante formuld, entre otras, las siguientes observaciones a la prueba rendida en
autos:

- El actor destaca el hecho de que, habiendo vencido el plazo comun conferido a las
partes para presentar argumentos de mejor derecho, sélo el demandante ha defendido
sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentacion
respectiva, agregando que el criterio “first come, first served” no es absoluto e incluso,
cada vez con mas fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo
como un criterio de Ultima ratio, aplicandolo so6lo cuando ninguna de las partes
demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate,
expresando que en el caso de autos ha presentado en tiempo y forma, los argumentos
gue dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio de autos.

- Indica el demandado que quien tiene un interés legitimo sobre el nombre de dominio
en disputa es el actor, y que la inactividad de la contraria da cuenta de su total
desinterés y desvinculacién con el mismo.

- Por dltimo, sostiene el demandante que se encuentra acreditado quien tiene un mejor
derecho sobre el nombre de dominio objeto de autos es el actor.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 06 de Diciembre de 2013, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decretd medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 140 del expediente arbitral. Los comprobantes de notificacion de
dicha resolucion por correo electronico a las partes y por carta certificada al
demandado, rolan a fs. 141 y 142 de autos, respectivamente.

. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “mhimpresiones.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, VICENTE ANTONIO MARTINEZ
SILVA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MAQUINAS F. (ALV ARO ANDRE
GALLARDO QUINTANILLA), tiene el caracter de demandado y MAX HUBER
REPROTECNICA S.A REP. SARGENT & KRAHN (MAX HUBER RE PROTECNICA
S.A), tiene el caracter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha
correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus
derechos son de mayor jerarquia que los de su contraparte.



TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros que: 1° En el afio 1923, en un taller ubicado en calle
Cueto, MAX HUBER MEYER, un joven emprendedor suizo de 33 afos, fundo el primer
centro de copiado de Chile, utilizando las primeras y mas modernas copiadoras de
planos de aquella época. Entre sus clientes principales estaban arquitectos, ingenieros,
empresas constructoras, ferrocarriles y empresas mineras, teniendo hoy dia una red de
9 locales en Santiago, ofreciendo diversos servicios de IMPRESIONES digitales,
transformandose en la mayor dentro de su rubro; 2° Desde un comienzo se dio a
conocer entre el publico consumidor y sus clientes por medio de sus iniciales MH, las
gue se transformaron en su simbolo distintivo, por el cual es reconocida en el mercado;
3° Cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado y proteger el nombre de sus reconocidos servicios y las
inversiones asociadas a ellos, entre las cuales se encuentran: i) Registro N° 842.117,
marca “MH", denominativa, para distinguir “servicios de copiado, centro de copiado” en
clase 35; ii) Registro N° 900.724, marca “MAXHUBER", denominativa, para distinguir
servicios en clase 36; iii) Registro N° 735.116, marca “MAXHUBER”, mixta, para
distinguir “centro de fotocopia, reproduccion de documentos y planos en general,
distribucion de material publicitario impreso y folletos, alquiler de fotocopiadoras,
demostracion de productos impresos y asesoria en la direccibn de negocios
relacionados con centros de fotocopiado, importacion, exportacion y representacion de
toda clase de articulos en general” en clase 35; iv) Registro N° 735.117, marca
“MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en clase 36; v) Registro N° 735.118,
marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en clase 38; vi) Registro N°
735.119, marca “"MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en clase 39; vii) Registro
N° 735.120, marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir “impresién grafica en general;
imprenta” en clase 40; viii) Registro N° 735.121, marca “MAXHUBER”, mixta, para
distinguir “toda clase de impresos” en clase 16; ix) Registro N° 735.318, marca
“MAXHUBER”, mixta, para distinguir servicios en clase 41; x) Registro N° 741.245,
marca “MAXHUBER”, mixta, para distinguir “reparacion, instalacion y mantencion de
toda clase de articulos, especialmente, reparacion de fotocopiadoras y maquinas de
impresion de planos” en clase 37; xi) Registro N° 769.340, marca “MAXHUBER”,
denominativa, para distinguir “toda clase de impresos, revistas, folletos, afiches de
promocion y propaganda, cuadernos y libros” en clase 16; xii) Registro N° 781.931,
marca “MAXHUBER EPRINT”, denominativa, para distinguir productos en clase 9; xiii)
Registro N° 781.932, marca “MAXHUBER TEAMWORK?”, denominativa, para distinguir
“toda clase de impresos, revistas, folletos, afiches de promocién y propaganda, libros,
impresos y publicaciones periodicas y no periddicas, articulos y productos de oficina
tales como tacos, lapices, pizarras, fotos, planos y porta planos” en clase 16; xiv)
Registro N° 781.933, “MAXHUBER TEAMWORK?”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 42; xv) Registro N° 781.934, marca “MAXHUBER EPRIND”,
denominativa, para distinguir “toda clase de impresos, revistas, folletos, afiches de
promocion y propaganda, libros, impresos y publicaciones periddicas y no periddicas,
articulos y productos de oficina tales como tacos, lapices, pizarras, fotos, planos y porta
planos” en clase 16; xvi) Registro N° 781.935, marca “MAXHUBER EPRINT”,
denominativa, para distinguir productos en clase 42; xvii) Registro N° 782.431, marca
“MAXHUBER EPLOT”, denominativa, para distinguir “centro de fotocopiado,
reproduccion de documentos y planos en general. distribucion de material publicitario
impreso y folletos, alquiler de fotocopiadoras, demostracion de productos impresos



mediante sistemas de fotocopiado y asesoria en la direccion de negocios relacionados
con centros de fotocopiado. servicios de venta al por mayor y detalles” en clase 35;
xviii) Registro N° 782.432, marca “MAXHUBER EPLOT”, denominativa, para distinguir
“toda clase de impresos, revistas, folletos, afiches de promocién y propaganda, libros,
impresos y publicaciones periodicas y no periddicas, articulos y productos de oficina
tales como tacos, lapices, pizarras, fotos, planos y porta planos” en clase 16; xix)
Registro N° 783.800, marca “MAXHUBER ONLINE”, denominativa, para distinguir “toda
clase de impresos, revistas, folletos, afiches de promocién y propaganda, libros,
impresos y publicaciones periddicas y no periodicas, articulos y productos de oficina
tales como tacos, lapices, pizarras, fotos, planos y porta planos” en clase 16; xx)
Registro N° 794.205, marca “MAXHUBER EPRINT”, denominativa, para distinguir
“impresion grafica en general, imprenta. centro de desarrollo fotogréafico, procesamiento
revelado e impresién de peliculas y papeles fotograficos, transformaciéon quimica y
mecanica de fotografias, fotos digitales y no digitales” en clase 40; xxi) Registro N°
794.206, marca “MAXHUBER TEAMWORK?”, denominativa, para distinguir “impresion
grafica en general, imprenta. centro de desarrollo fotogréfico, procesamiento revelado e
impresion de peliculas y papeles fotograficos, transformacion quimica y mecanica de
fotografias, fotos digitales y no digitales” en clase 40; xxii) Registro N° 806.190, marca
“MAXHUBER EPLOT”, denominativa, para distinguir “impresion grafica en general,
imprenta. centro de desarrollo fotografico, procesamiento revelado e impresion de
peliculas y papeles fotogréficos, transformacion quimica y mecéanica de fotografias,
fotos digitales y no digitales” en clase 40; 4° La expresion “MH” identifica las marcas
comerciales creadas, registradas y utilizadas profusamente por el actor, para distinguir
sus servicios de IMPRESIONES tanto en el mercado real como en la red global
Internet, por lo que su registro como nombre de dominio y uso por parte de un tercero le
causara un grave perjuicio; 5° Es titular de una serie de nhombres de dominio, dentro de
los cuales se encuentra integramente comprendido el elemento distintivo y funcional del
dominio en disputa y que corresponde a la expresion con la cual se identifica al
demandante, entre los cuales se encuentra MAXHUBER.CL, MAXHUBERCLOUD.CL y
MAXHUBERONLINE.CL; 6° Resulta evidente la confusién y el error al que se inducira a
los usuarios de internet y consumidores en el improbable caso de que el dominio sea
asignado al demandado; 7° Son criterios aplicables al caso de autos: i) Criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, citando
como aplicable la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), el Informe Final de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del
Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views
on Selected UDRP Questions), y los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile;
i) Criterio del legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; iii) Criterio de la
creacion Intelectual del Signo; iv) Criterio de la Identidad; v) Criterio del Convenio de
Paris.



CUARTO: Que la parte demandante acompafidé documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular en Chile de las marcas comerciales “MH” y “MAX
HUBER?”, y de otras marcas que contiene tales expresiones, para diversas clases, entre
las que se encuentra las clases 35 y 40, que comprenden servicios de copiado y
fotocopiado e impresion gréfica en general, las cuales son similares al nombre de
dominio objeto de autos; ii) que el actor desarrolla una actividad empresarial de
servicios de impresion y fotocopiado, bajo las expresiones “Max Huber” y “MH”; iii) que
el actor es titular del nombre de dominio “maxhuber.cl”, y de otros que contienen tal
expresion, los cuales son similares al nombre de dominio objeto de autos.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la
demanda ni presentd escrito alguno, como tampoco acompafié prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccion juridica.

SEXTO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacion dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Ser& de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad MAX HUBER REPROTECNICA S.A REP. SARGENT &
KRAHN (MAX HUBER REPROTECNICA S.A.), tiene un mejor derecho para ser titular
del nombre de dominio “mhimpresiones.cl”, por cuanto es titular de las marcas
comerciales “MH” y “MAX HUBER?”, y de otras marcas que contienen tales expresiones,
para diversas clases, entre las que se encuentra las clases 35 y 40, que comprenden
servicios de copiado y fotocopiado e impresion gréfica en general, las cuales son
similares al nombre de dominio objeto de autos.



III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “mhimpresiones.cl” a la sociedad MAX HUBER
REPROTECNICA S.A REP. SARGENT & KRAHN (MAX HUBER RE PROTECNICA
S.A)), rol Unico tributario N° 80.470.300-4.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula nacional de
identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



