Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio camionesman.cl
Santiago, 3 de marzo de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N° OF10186 de fecha 5 de diciembre 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 designacién como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “camionesman.cl’;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Transportes Quimicos Ergo Limitada, representada por don Orlando Orrego
Novoa, con domicilio en Juan de la Fuente 484, Lampa, Santiago, quien inscribié dicho nombre
de dominio con fecha 25 de septiembre de 2008 a las 15:21:36 GMT y Representante Exclusivo
de Camiones MAN en Chile (Union Técnica Automotriz Limitada), representada por don Juan
Ignacio Monge Valdés, con domicilio en Don Carlos 2939, oficina 804, Las Condes, quien
inscribi6é dicho nombre de dominio con fecha 16 de octubre de 2008 a las 13:16:35 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 5 de diciembre de 2008, la cual rola a fojas 4 de autos,
el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio camionesman.cl, y jur6
desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 15 de diciembre de 2008 a las 17:30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 5 de diciembre de 2008 y a las partes por
correo electronico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 9 de diciembre de 2008.
QUINTO: Que el dia 15 de diciembre de 2008, a las 17:30 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de ambas partes, levantandose el acta que rola a fojas 6 de autos.
SEXTO: Que con fecha 30 de diciembre de 2008, mediante presentacion rolante a fojas 8, la
parte de Transportes Quimicos Ergo Limitada expuso sus argumentos de mejor derecho al
nombre de dominio camionesman.cl en los términos siguientes: Que Transportes Quimicos
ERGO Ltda. adquiri6 4 camiones nuevos, cero kildmetros, marca Man a la empresa Union
Técnica Automotriz Limitada, los que individualiza, pagando por todos ellos la suma de $
224.370.960 pesos. Que la compra de dichos camiones en gran parte se debi6 al prestigio de la
industria  alemana 'y por los logros anunciados en las paginas web
http://www.uniontecnica.cl/noticias.htm y http://www.man-mn.cl/productos/camiones.php., en las
cuales se presentd a tales vehiculos como los camiones del afio 2008. Que en base a esos
pergaminos, habia que suponer que la calidad de los camiones Man al menos era igual a los de
los camiones Volvo, que de hecho en el afio 1995 se adjudicd el mismo premio y a su vez
Transportes Quimicos ERGO Ltda. adquiri6 1 camién, el cual anduvo méas de 1.000.000 de
kilometros sin presentar panas de consideracion, siendo muy operativo. Que a ello cabia afadir
que se trataba de camiones fabricados en Alemania. Que al poco tiempo fueron presentando una
serie de fallas para luego ir en aumento. Que ante ello se quejo muchas veces, directamente y
por escrito via mail, pero jamas se le entreg6 una respuesta. Que también lo hizo directamente a
fabrica en Alemania, pero aqui la respuesta fue mas bien una burla, pues se le prometidé una
revisidn completa por cuenta de MAN, de parachoques a parachoques. Que esa revision tuvo
lugar por cuenta de Man, pero la reparacion por cuenta de ERGO. Que después de la compra'y
utilizacion de los camiones MAN, considera que es su derecho y deber contar su experiencia con
tales camiones, que le costaron mas de $224.000.000, (doscientos veinticuatro millones), a la
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comunidad de transportistas de Chile y el resto del mundo. Que es importante que exista una
contraparte que cuente experiencias reales, no certificada por algiun ente, sino mas bien
entregada por practicas reales, en el mundo real. Que ademas es importante destacar que el
caso puntual de Chile, el parque de camiones esta en manos principalmente de pequefios
empresarios que no se pueden dar el lujo de equivocarse en la adquisicion de su bien mas
preciado que son sus camiones. Que el dafio patrimonial de Transportes Quimicos ERGO Ltda.
fue importante, siendo una de las razones importantes para abandonar el negocio del transporte,
después de 18 afos de operacion, el que habia que renovar todos los camiones MAN, a pesar
de tener algo mas de 2 afios de operacion, por poco confiables y reiteradas panas en ruta (sic).
Que en la pagina web que se ha subido al dominio camionesman.cl, se hace alusion a todas las
fallas que presentaron los 4 camiones, se presentan las facturas de dichas fallas y se hace
mencion a los muchos mail que fueron enviados, haciendo los reclamos respectivos, pero jamas
fueron contestados. Que para no entrar en polémicas, no se incluyen comentarios aludiendo a
los demas camiones MAN, no pertenecientes a Transportes Quimicos ERGO Ltda., sino que
solo se alude a los 4 camiones adquiridos por la empresa, se relatan hechos y se muestran las
pruebas que avalan dichos hechos (facturas y mail). Que en ningin momento se hace alusién ni
se generaliza por la calidad de los camiones que no son de la parte. Que no se trata de ofender
a nadie, solo de indicar realidades que si duelen, porque no se hizo algo para repararlas en su
debido momento, tales como reparar las panas o contestar los mail. Expresa que la potestad de
un dominio de Internet corresponde tanto al fabricante y distribuidor como al duefio del producto,
y que la contraria, al disputar el dominio, busca censurarla, pues ella ya posee dominios donde
publicita sus productos, consistente en el dominio http://www.uniontecnica.cl/index.htm. Concluye
expresando que uno de los pilares de Internet es la comunicacion sin censuras, que permite a
los consumidores defenderse frente a estas situaciones que constituyen abuso de la posicion
dominante de los vendedores. Alega el mejor derecho que nace de su calidad de primer
solicitante y pide le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, mas ain cuando aquél
estuvo desocupado desde siempre.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 23 de diciembre de 2009, rolante a fojas 31, la parte de
Unién Técnica Automotriz Limitada presentd sus planteamientos de mejor derecho al nombre de
dominio en disputa, manifestando lo siguiente: Que Unién Técnica Automotriz Ltda. es y ha sido,
desde el afio 1970, la representante general exclusiva para Chile de los productos de la marca
alemana “MAN Nutzfahrzeuge AG’, en virtud de contrato de representacion sucrito con fecha 9
de octubre de 1970, y en el que se considera toda la linea de produccion de dicho fabricante,
como camiones, chasis, autobuses, motores y repuestos. Que, en consecuencia, Unién Técnica
Automotriz Ltda. es la unica y exclusiva empresa chilena autorizada para comercializar los
productos y servicios de la marca MAN en Chile. Que ademas de la publicidad grafica que se
puede ver en medios de comunicacion y en carreteras, Unidn Técnica Automotriz Ltda. y sus
empresas relacionadas dan a conocer sus productos de la marca MAN por medio de las
siguientes péaginas web: www.uniontecnica.cl; www.man-mn.cl y www.mandelsur.cl. Que la
compaiiia alemana MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGESELLSCHAT mantiene varios registros
marcarios en Chile, y a su vez, Unién Técnica Automotriz Ltda. con fecha 29 de noviembre de
2006 solicitd ante el Departamento de Propiedad Industrial la marca Man Chile segun se detalla:
Solicitud N° 753491, clase 12, incluye buses, minibuses, remolques y semirremolques, vehiculos.
Solicitud N° 753492, clase 35, incluye servicios de importacion y exportacion de productos de la
clase 12. Solicitud N° 753493, incluye servicios de transporte terrestre, de mercancia y personas.
Alquiler de vehiculos de transporte. Que lo anterior da cuenta de la realidad de que Unién
Técnica Automotriz Ltda. es la Unica representante de los productos marca MAN en Chile, entre
ellos los camiones, existiendo una logica y directa relacion entre la marca comercial que
representa y el nombre de dominio en disputa, por lo que ninguna persona o institucion debiera,
ni actuando por equivocacién o con la mayor buena fe, registrar el nombre de dominio
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camionesman.cl, ya que es de por si bastante especifico y no hay otros agentes autorizados a
comercializar la marca en nuestro pais. Que no existiendo motivos razonables para que una
persona distinta de Unidén Técnica Automotriz Ltda. solicite el dominio camionesman.cl, solo
resta inferir que la solicitud realizada por la contraria ha sido realizada en forma abusiva y de
mala fe. Que en efecto, si se revisa el contenido de la pagina web en disputa, el demandado la
dedica exclusivamente a publicar informacion referente a una supuesta mala experiencia con la
marca y el servicio de camiones MAN. Que ademas de opiniones, el demandado hace publicas
facturas y correspondencia sostenida por correo electrénico con ejecutivos y empleados de la
empresa Unién Técnica Automotriz Ltda. Que de esta manera, y consciente del dafio a la imagen
de la marca de los camiones MAN que su pagina puede lograr, el demandado pretende intimidar
y forzar a la parte a negociar con ella una indemnizacién o resarcimiento por los problemas que,
en su concepto, no fueron resueltos a su satisfaccion y que ha expresado pretende sea de
$100.000.000 (cien millones de pesos). Que, dicho de otra forma, pretende vender el dominio
camionesman.cl o renunciar a él en la suma sefialada. Que lo anterior demuestra lo gravemente
abusivo de la solicitud del demandado, lo cual, en otra hipétesis, da pie a solicitar la revocacion
del nombre de dominio, ya que cumple de manera cabal con las tres condiciones para ello que
sefiala la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL. Cita
doctrina, invoca el criterio de la titularidad de las marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio, para lo cual menciona el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, invoca el
criterio de la creacion intelectual del signo pedido, el criterio de la notoriedad del mismo, el
criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo, el criterio de la identidad, el Convenio
de paris en sus articulos 6 bis y 10 bis, la ley 20.169 de 16 de febrero de 2007 sobre
competencia desleal en su articulo 4, en mérito de todo lo cual solicita la asignacion del nombre
de dominio a su favor, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 30 de diciembre de 2008, rolante a fojas 68, se confiri6
traslado de las presentaciones de ambas partes.

NOVENO: Que por escrito de fecha 5 de enero de 2009, rolante a fojas 69, la parte de Union
Técnica Automotriz Limitada evacu6 el traslado en los términos siguientes: controvierte el
argumento del demandado en cuanto a que, si bien la compra de un bien lo convierte en duefio
del mismo, ello no significa que adquiera el dominio de la marca que identifica a ese bien y
pueda hacer lo que quiera con ella. Que, adicionalmente, de los 4 camiones que el demandado
aduce tener, solo uno de ellos le pertenece, siendo otros dos de propiedad de Ingrid Nizza
Alberdi y un tercero de propiedad de Sociedad de Transportes Galarce Hermanas Limitada. En
cuanto al argumento derivado de su calidad de primer solicitante, el mismo cede ante un mejor y
legitimo derecho demostrado en contrario.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 6 de enero de 2009, la que rola a fojas 80 de autos, se
recibid la causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes
controvertidos: 1° Derechos e intereses de las partes en la denominacion
"camionesman" 0 en sus partes componentes.
2° Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o
realizaran en el futuro, de la denominacién ‘"camionesman", o de sus partes
componentes.

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

La parte de Transportes Quimicos Ergo Limitada, la documental rolante de fojas 11 a 18,
consistente en facturas 230832 (fs. 11), 207138 (fs. 12), 208210 (fs. 13) 216743 (fs. 14), todas
de Unién Técnica Automotriz Limitada; impresos de pagina web del sitio www.man-mn.cl (fs. 15y
16), impreso de pagina web del sitio www.uniontecnica.cl (fs. 17), e impreso de pagina web del
sitio www.nic.cl (fs. 18).

Por la parte de Unidn Técnica Automotriz Limitada, la documental consistente en: acta otorgada
en la Notaria de Santiago de dofia Antonieta Mendoza Escalas con fecha 28 de octubre de 2008,
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consistente en impresos de la pagina web www.camionesman.cl (fs. 44); copias de solicitudes de
marcas de servicio para Man Chile (fs. 45, 46 y 47); impresos de paginas web cuyo origen no se
identifica, correspondientes a Man Chile (fs. 48 a 49); Union Técnica Automotriz (fs. 50) y
Camiones Man del Sur (fs. 51); Contrato de representacion entre Union Técnica S.A.C y M.A.N.
(fs. 52 a 64); Certificado de representacion general de M.A.N. a Union Técnica Automotriz (fs. 65
a 67); certificados de inscripcién y anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Vehiculos
Motorizados (fs. 71 a 79); impreso de pagina web de Nic Chile para el dominio camiones-man.cl
(fs. 86).

DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 28 de enero de 2009, rolante a fojas 90 de autos, se
citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite undécimo de la parte expositiva,
acompafiados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razon
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 Transportes Quimicos Ergo Limitada, justificd
tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncion 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. En forma adicional a ello,
manifestd ser propietaria de 4 camiones MAN, adquiridos con fechas 5 de mayo de 2004, 19 de
mayo de 2004, 30 de noviembre de 2004 y 29 de abril de 2005 (doctos. de fojas 11, 12, 13 y 14)
y tener interés en el dominio sub lite, y en el sitio web desarrollado con el mismo, a efectos de
dar a conocer su experiencia con los camiones MAN por ella adquiridos. En cuanto a la parte de
Unién Técnica Automotriz Limitada, demostrd ser la legitima representante en Chile de la Fabrica
de Camiones MAN (fs. 52 a 67), asi como tener en tramitacion registros marcarios desde el dia
29 de noviembre de 2006 para la expresion camiones Man (fs. 45 a 47).

CUARTO: Que no existe controversia en autos acerca de la vinculacion entre el nombre de
dominio y la marca de camiones MAN, asi como el caracter famoso y notorio de dicha marca de
camiones.

QUINTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes en el nombre
de dominio en controversia, no resulta dudoso el mejor derecho y el legitimo interés de la
demandante al mismo, por sobre los derechos e intereses de la demandada, toda vez que,
ciertamente, la adquisicion de productos de una determinada marca no atribuye al adquirente
derechos de propiedad industrial sobre la marca misma, lo que para estos efectos equivale a
decir sobre la expresion misma, y el interés por exponer su experiencia con los camiones MAN
se ha traducido, segun sus propias expresiones y abundante prueba rendida, en la critica publica
de tales productos y del proceder de su contraria, en términos que escapan a la competencia de
este Arbitro. En cuanto a la presuncion de mejor derecho que le confiere su calidad de primera
solicitante del nombre de dominio, cabe reiterar que la misma admite prueba en contrario, como
se preocupa de expresarlo el articulo 10 del Reglamento de Nic Chile, al consagrar la facultad de
que eventuales interesados tomen conocimiento de las solicitudes de nombres de dominio, y si
se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para los mismos.

SEXTO: Que, en mérito de lo antes considerado, el Arbitro acogera la demanda, en los términos
que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.
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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 Representante Exclusivo de Camiones MAN
en Chile (Union Técnica Automotriz Limitada) en contra de Transportes Quimicos Ergo Limitada,
y se asigna el nombre de dominio camionesman.cl a favor de Representante Exclusivo de
Camiones MAN en Chile (Unién Técnica Automotriz Limitada), con costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente
resolucién por el Arbitro y por un Notario Piblico, 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 dofia Lidia Pamela
Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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