Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio newgrafic.cl
Santiago, 19 de enero de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N® OF09843 de fecha 14 de noviembre de 2008 del Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “newgrafic.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Javier Alejandro Rojas Vilches, con domicilio en Nueva de Valdés 1034,
Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 25 de Julio de 2008 a las 18:17:20
GMT y Grafica Nueva S.A., representada por el Estudio Johansson y Langlois Limitada, en la
persona de Carolina Mora, Flavio Belair y Christopher Doxrud, con domicilio en San Pio X 2460,
Oficina 1101, Providencia, Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 8 de
agosto de 2008 a las 22:30:13 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 14 de noviembre de 2008, la cual rola a fojas 6 de
autos, el suscrito acepto el cargo para el conflicto por el nombre de dominio newgrafic.cl, y jurd
desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 21 de noviembre de 2008 a las 9:15 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 14 de noviembre de 2008 y a las partes
por correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 17 de noviembre de
2008.

QUINTO: Que el dia 21 de noviembre de 2008, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de ambas partes, levantandose el acta que rola a fojas 14 de autos.
SEXTO: Que por escrito de fecha 05 de diciembre de 2008, la parte de Gréafica Nueva S.A.
presentd sus planteamientos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, manifestando
lo siguiente: Que constituye una famosa y reconocida empresa que ha liderado la industria
grafica durante sus 13 afos de vida, entregando calidad, servicio y puntualidad en cada uno de
los proyectos que ha desarrollado a lo largo de todo Chile. Que dentro de sus servicios destacan
las impresiones digitales, serigrafias, ploters de corte, router, proyectos especiales e
instalaciones y montajes. Que entre sus multiples clientes destacan grandes empresas como
Falabella, Metro de Santiago, Dittborn & Unzueta, entre otros. Que desarrolla diversos productos
y servicios a través de sus marcas “New Graph”, las que gozan de fama y prestigio en el pais,
razén por la cual es de justicia que el nombre de dominio en disputa le sea asignado, toda vez
que existen evidentes semejanzas entre ambos, y la expresion “New Grafic” corresponde a
Grafica Nueva, que es su propio nombre o razon social. Que, con motivo de lo antes dicho, de
ser asignado el dominio a la demandada, se produciria confusion en el publico de Internet. Cita
Derecho, consistente en los articulos 10, 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, articulo 2° de la
ley 19.039, de Propiedad Industrial, articulo 19 N° 25 inciso 3° de la Constitucion Politica del
Estado, normativa del Convenio de Paris, Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, para solicitar le sea asignado el nombre de
dominio en definitiva, con costas.

SEPTIMO: Que por resolucion de fecha 9 de diciembre de 2008, la que rola a fojas 48 de autos,
se confirid traslado de la demanda al primer solicitante, el que fue evacuado en rebeldia.
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OCTAVO: Que por resolucién de fecha 19 de diciembre de 2008, la que rola a fojas 49 de autos,
se recibié la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacion “newgrafic’, y 2)
Utilizacién efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarén en el futuro,
de la denominacion “newgrafic”.

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

La parte Grafica Nueva S.A.. La documental rolante de fojas 27 a 47, consistente en copias de
registros marcarios para la marca “New graph” (fs. 27 a 29); impreso de pagina web de Nic Chile
para registro de nombre de dominio “newgraph.cl” (fs. 30); impresos de la pagina web
www.newgraph.cl (fs. 31 a 37); impresos efectuados por New Graph (fs. 38 42); impreso de
busqueda para “Grafica Nueva” en el buscador Google (fs. 43); impresos del sitio web
www.freetranslation.com” (fs. 44 a 47).

La parte de Javier Alejandro Rojas Vilches no rindié pruebas.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 15 de enero de 2009, rolante a fojas 50 de autos, se citd
a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite noveno de la parte expositiva,
acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razén
por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

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 posicion de
los litigantes de este juicio, en relacion con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Javier Alejandro Rojas Vilches, 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", presuncién que no es, sin embargo, una
presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de ello, no rindié
argumento ni prueba adicional alguna, manteniéndose en completa rebeldia en el curso del
proceso desde la audiencia de constitucion del compromiso. En cuanto a la parte de Gréfica
Nueva S.A., demostro ser titular de la marca “New Graph” desde el afio 2006 (fs. 27, 28 y 29) asi
como del dominio “newgraph.cl” desde el 16 de octubre de 2007 (fs. 30) con el cual tiene en
actividad el sitio web www.newgraph.cl (fs. 31 a 37). Demostrd también desarrollar actividades
con el nombre “New Graph” (fs. 38 a 42) y es ostensible la similitud grafica y fonética entre las
expresiones “new grafic” y “new graph”, asi como su significado, y en relacién con el de Gréfica
Nueva.

CUARTO: Que con el mérito de lo antes considerado, el Arbitro estima que solo la oponente y
segunda solicitante concurri6 a probar los puntos del auto de prueba de fojas 49, demostrando
derechos, intereses y utilizacion efectiva de expresion similar a la de la controversia, razén por la
cual sus derechos prevalecen sobre la mera presuncion que favorece al demandado y primer
solicitante. Por tal razon, acogera la 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:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Grafica Nueva S.A. en contra de Javier
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Alejandro Rojas Vilches, y se asigna el nombre de dominio newgrafic.cl a favor de Grafica Nueva
S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y 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 actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por
correo electrénico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

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