Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio turismoexprinter.cl
Santiago, 2 de noviembre de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N2 14954 de fecha 9 de septiembre de 2011 del
Departamento de Ciencias de la Computaciéon 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 inscripcion del nombre de dominio
“turismoexprinter.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,
qgue son partes en dicho conflicto Particular (Gaston José Lehmann Wolfenson),
con domicilio en Las Heras 402, Centro, Mendoza, quien inscribié dicho nombre
de dominio con fecha 29 de mayo de 2011 a las 13:56:40 GMT, y Exprinter S.A.
Uruguaya de Turismo (Johansson y Langlois Limitada), representada por
Christopher Doxrud, ambos con domicilio en San Pio X 2460, oficina 1001,
Providencia, Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 14

de junio de 2011, a las 19:18:50 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 9 de septiembre de 2011, la cual rola a
fojas 5 de autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de
dominio turismoexprinter.cl, y juré desempenarlo fielmente y en el menor
tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 16 de septiembre de 2011 a las 9:20 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma digital de
fecha 9 de septiembre de 2011 y a las partes por carta certificada con fecha 10
de septiembre de 2011, segin consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y

9 de autos.
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QUINTO: Que el dia 16 de septiembre de 2011, a las 9:20 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de don Nelson José Campos Pereira,
por la oponente, y en rebeldia del primer solicitante, levantandose el acta que
rola a fojas 17 de autos.

SEXTO: Que con fecha 16 de septiembre de 2011 se notificé a las partes lo
obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de la misma fecha, segln consta
del estampado de fojas 19.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 30 de septiembre de 20101 rolante a fojas
20 de autos, la parte de Exprinter S.A. Uruguaya de Turismo dedujo demanda de
mejor derecho, exponiendo lo siguiente: que el nombre de dominio presenta
identidad grafica y conceptual con las marcas comerciales de propiedad de
Exprinter S.A. Uruguaya de Turismo S.A., las cuales gozan de fama y notoriedad
en el mercado desde hace bastantes afios. Que tales marcas contienen la
expresion “Exprinter”, para distinguir operaciones de cambio, empresa de
turismo, viajes y excursiones, transporte de pasajeros, equipajes y mercaderias,
en clases 39 y 42. Que, adicionalmente, el nombre “Exprinter” es parte de su
propio nombre comercial. Que la parte cuenta con un amplio reconocimiento a
nivel nacional e internacional por sus servicios de agencia de cambios y turismo,
el que se ha logrado a través de un uso intensivo de la marca comercial, de su
actividad comercial, publicaciones, etc. Que el dominio “turismoexprinter”
constituye una clara referencia al rubro en el cual se desempefia la parte, a su
nombre comercial y marca registrada, lo que conlleva un evidente riesgo de
error en los consumidores. En mérito de todo lo anterior, solicita sea acogida su
demanday le sea asignado el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 30 de septiembre de 2011, notificada a
las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 33 de autos, el tribunal
confirié traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 6 de octubre de 2011, notificada a las

partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 35 de autos, el tribunal recibid
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la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y
controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la
expresion  “turismoexprinter”; 2.- Utilizaciéon efectiva que las partes han
realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la expresion
“turismoexprinter”.

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

La parte de Exprinter S.A. Uruguaya de Turismo S.A., la documental siguiente: 1)
Impresos de registros marcarios de la marca “Exprinter” en Chile y en el
extranjero (fs. 25 a 26, 41 a 77); 2) Impreso de registro de nombre de dominio
“exprinter.cl” (fs. 78); 3) Copia de factura de ventas y servicios no afectos o
exentos de IVA, de factura electrénica y de membretes (fs. 79 a 82); 4) Impresos
de Exprinter Viajes (fs. 85 a 95).

La parte de Gaston José Lehmann Wolfenson no rindié pruebas.

UNDECIMO: Que por escrito de fecha 28 de octubre de 2011, rolante a fojas 97,
La parte de Exprinter S.A. Uruguaya de Turismo S.A. formulé observaciones a la
prueba.

DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 2 de noviembre de 2011, rolante a

fojas 103, se citd 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.

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 posicidon de los litigantes de este juicio, en relacidn con el

mismo, es la siguiente:
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TERCERO: Que el primer solicitante, Gaston José Lehmann Wolfenson, justificd
tal calidad, lo cual lo ampara con la presunciéon de mejor derecho y buena fe en
su inscripcidon que se expresa en el principio "First come, first served",
presuncidn que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder
ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presuncidon, no aporté
argumentos ni pruebas en abono de su posicién.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Exprinter S.A. Uruguaya de Turismo S.A.,
demostré con la documental de fojas 25 a 26 y 41 a 77 la titularidad de registros
marcarios para la marca Exprinter, para actividades relacionadas con turismo, y

III

a fojas 78 la titularidad del dominio “exprinter.cl”. Con la documental rolante de
fojas 79 a 82 y 85 a 95, comprobd la utilizacion efectiva de la expresidon
“Exprinter” para actividades de viajes y turismo. Esa misma documental
comprueba que la expresion “Exprinter” forma parte de la razén social de la
empresa, que ella fue creada el afo 1915, y a mayor abundamiento la misma
goza de fama y notoriedad en Chile, siendo muy reconocida su oficina ubicada
desde tiempos inmemoriales en la calle Prat, del sector financiero de Valparaiso.
QUINTO: Que, con lo antes considerado, el Arbitro estima probado el mejor
derecho y la utilizacién efectiva de la expresidon “turismoexprinter” para las
actividades de turismo y marcas comerciales de la oponente, razén por la cual

acogera su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de

la sentencia.

Y vistos, ademads, 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 en representacién de

Exprinter S.A. Uruguaya de Turismo (Johansson y Langlois Limitada) en contra
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de Particular (Gastéon José Lehmann Wolfenson), y se asigna el nombre de
dominio turismoexprinter.cl a favor de en representacion de Exprinter S.A.

Uruguaya de Turismo (Johansson y Langlois Limitada), sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién 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 Kristoffer Verbeken Manriquez, C.l. 13.234.961-4 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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