Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
cheri.cl

En Santiago a 11 de Noviembre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada

para resolver la disputa respecto del dominio cheri.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner
término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC Chile,
he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante CHRISTOPHE VINCENT LE CHEVALLIER, domiciliado en Mar

del Plata 1921, Providencia, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Representando a Chery Automobile Co
Ltd. (SOC DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA), domiciliado en Miraflores N° 130, piso 25,
Santiago, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 30 de Septiembre de 2013, se recibid en mi oficina Oficio N° 18594, materia solicita
arbitraje dominio cheri.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya
referido de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia
de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con fecha 01 de Octubre de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las partes en conflicto por medio
de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del
procedimiento para el dia 16 de Octubre de 2013, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 16 de Octubre de 2013, siendo las 11:45 horas se llevo a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Representando a Chery Automobile Co Ltd.
(SOC DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA), quienes confiere poder a don Matias
Edwards Zamora, abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Miraflores N° 130, piso 25,
Santiago y con la inasistencia del Primer Solicitante CHRISTOPHE VINCENT LE CHEVALLIER, y en
presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la
posibilidad de una conciliacién que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del
procedimiento de acuerdo a la Reglamentacion NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las
partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento

Que con fecha 30 de Octubre de 2013 y dentro del plazo de 10 dias habiles, se presenté Demanda

Arbitral por asignacion de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante Representando a Chery
Automobile Co Ltd. (SOC DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA)

Que con fecha 06 de Noviembre de 2013, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante se
resuelve, A lo Principal: por presentada demanda por asignacion de nombre de dominio; Otrosi; por
acompafiados documentos con citacion. Se deja constancia que el Primer Solicitante no realiz6
presentacion alguna. Que segun punto N° 4 Fijado en las normas del Procedimiento, “Vencido el plazo
indicado, la causa quedard en estado de oir sentencia, y se resolverd la disputa con los argumentos
que cada parte pueda o no haber presentado”, se cita a las partes a oir sentencia.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

l.- CHERY AUTOMOBILE CO. LTD., es una compafiia manufacturera de automdviles de origen chino,

lider en la elaboracion de carros destinados al uso en ciudad, fundada el 8 de enero de 1997, el primer coche
que lanz6 al mercado hizo su ingreso el 18 de diciembre de 1999, comenzando a plasmar tempranamente el
éxito que marcaria a mi representada. Tan cierto es lo anterior que actualmente, CHERY AUTOMOBILE CO.



LTD., posee una capacidad de produccion anual de 900.000 coches, asi como también de 450.000 motores y
transmisiones.

Il.- Tal es el nivel de posicionamiento alcanzado por mi representada, que en el afio 2006, CHERY®
fue reconocida como "Marca famosa de China" y situada en el lugar 62° respecto de las "500 marcas mas
valiosas de China". Luego de ello, en el afio 2007, CHERY® fue seleccionada en el "Top 20 de empresas
mas competitivas de China" y en el “Top 100 de empresas mas competitivas de los paises en desarrollo".
Luego de ello, en el afio 2010, CHERY® fue elegida como la "Empresa china més respetada” por la Revista
Fortune y al mismo tiempo, aparece en el "Top 10 mundial de las compafiias chinas mas competitivas”

Dentro de este contexto nace precisamente la marca ancla de esta compaiiia, CHERY®, utilizada desde hace
més de 15 afios como marca ancla a nivel mundial, la cual, ademas cuenta con una vasta proteccion a nivel
mundial.

Por ello es que no puede desconocerse que el creador de la marca comercial CHERY®, ampliamente
reconocida en los Estados Unidos, Japon, La Union Europea, Chile y otros paises, principalmente por sus
productos de la clase 12, es mi mandante, CHERY AUTOMOBILE CO. LTD.

I1.- Mi mandante actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio
en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros marcarios en Chile y el extranjero que incluyen
el término CHERY®, y que se condice con el nombre con que sus productos y servicios se distinguen en el
mercado a nivel mundial.

Entre otros, podemos mencionar los siguientes:
A) Marcas nacionales:

MARCA CLASE o oG TITULAR
(ﬁ, 12 Reg. N° 782.251 CHEREg‘_JI%’_'OB'LE
(ﬁ, 35 Reg. N° 792.351 CHEREg‘_JI%’_'OB'LE
g@; 37 Reg. N° 789.353 CHEREQJI%’_'OB'LE
CHERY, THE NEXT LEVEL 12 Reg. Ng13.147 | CHERY AUTOMOBILE
CHERY, THE NEXT LEVEL 37 Reg. Ng13.143 | CHERY AUTOMOBILE
CHERY V5 12 Reg. N°g56.066 | CHERY AUTOMOBILE
CHERY, SAFE AND SAVE 12 Reg. N°g61.116 | CHERY AUTOMOBILE
CHERY ADVANCE 12 Reg. No1.037.417 | CHERY AUTOMOBILE
Chery* 12 Reg. N° 1.049.215 CHEREQJI%’_'OB'LE
Chery* 37 Reg. N° 1.012.845 CHEREg‘_JI%’_'OB'LE
CHERY 7 Sol. No 1,058,797 | CHERY AUTOMOBILE
CHERY 11 Sol. No 1,058,798 | CHERY AUTOMOBILE
CHERY 12 Sol. No1.058.799 | CHERY AUTOMOBILE

IV.- Con el objeto de acreditar lo anterior, vengo en acompafar en un otrosi de este escrito, copias
simples de los informes emitidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para los registros
enumerados precedentemente, que dan cuenta de las marcas que incluyen el término CHERY®, en las
clases ya mencionadas. No obstante ello, dentro del listado en comento, resultan especialmente relevantes
aquellas que distinguen productos y servicios de las clases 7, 11, 12, 35y 37, para identificar:



- “Maquinas agricolas, maquinas de cosecha, instrumentos agricolas que no sean manuales, arados,
siega y cosecha[maquinas]; rejas de arado; cultivadores [maquinas]; separadores de grano;
cortacésped [maquinas]; gradas, pulverizadores, rastrillos para maquinas, maquinas de rastrillar;
sembradores [maquinas]; cultivadores motorizados; transplantadoras, secadores para el algoddn,
secadores para el té, maquinas mezcladoras, aplanadoras , excavadoras, niveladoras, maquinas de
movimiento de tierra; rootdozers (pala mecanica, cargador frontal, retroexcavadora); polipastos;
cilindros para motores”, en clase 7;

- “Luces de vehiculos, aparatos e instalaciones de refrigeracion; aparato de secado; aparato de
secado para el forraje, aparatos de secado y instalaciones, aparatos para deshidratar los residuos
de alimentos, aparatos de calefaccion para los combustibles solidos, liquidos o gaseosos;
instalaciones de riego automaticos; maquinas de riego para fines agricolas; colectores solares
térmicos (calefaccion)”, en clase 11;

- “Vehiculos, motores para vehiculos, acoplamientos y o6rganos de transmision para vehiculos
terrestres, piezas y repuestos de los mismos; vehiculos eléctricos, carretillas elevadoras, tractores,
camiones de volteo, carretillas de manipulacién; neumaticos de ruedas de vehiculos [neumaticos];
vehiculos aéreos, maquinas y aparatos aéreos, barcos, barcos de desazolve en los rios y lagos;
vagonetas”, en clase 12;

- “Importacion, exportacion y representacion de productos de la clase 12; servicios de publicidad y
marketing de productos de la clase 127, en clase 35; vy,

- “Mantencion, reparacion, conservacion y lavado de todo tipo de vehiculos; garage y estaciéon de

servicios; recauchado y vulcanizacion de neumaticos”, en clase 37.

V.- En efecto, no hace falta practicar un analisis grafico y fonético acabado entre los signos

contrastados, para advertir la identidad existente entre las marcas “CHERY” y el second level domain
CHERI.CL, los cuales desde un punto de vista fonético, no guardan diferencia alguna.
Lo anterior, no hace sino generar un serio riesgo de asociacion por parte del pdblico consumidor, entre los
productos y servicios ofrecidos por mi mandante v/s aquellos que pretende colocar en el mercado el primer
solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez que la totalidad de los vocablos que componen
la marca de mi mandante, se encuentran insertos en su totalidad dentro del nombre de dominio requerido, en
una secuencia gréafica y fonética idéntica.

VI.- Con todo, es menester indicar también que con esta solicitud se estan vulnerando derechos del
consumidor, consistentes en encontrar en la pagina Web a la que ingresan, aquellos productos o servicios
que efectivamente buscan, en razén de una determinada direccion. En este sentido, resulta imposible la
coexistencia pacifica del dominio CHERI.CL a nombre de un tercero, con las marcas comerciales de mi
cliente (validamente registradas en Chile desde hace mas de 6 afios y en el extranjero hace mas de 15 afios),
sin desviar a los usuarios que legitimamente quieran ingresar a un sitio de mi mandante, por lo que solo
podemos concluir que la necesidad de asignacion del nombre de dominio a mi representada, es manifiesta.

VII.- Considerando la existencia de una serie de registros CHERY® en Chile y en el extranjero, para
proteger diversas clases de productos y servicios vinculados con la industria automotriz; la fama y
notoriedad que esta marca ha adquirido a nivel mundial, a lo largo de sus 15 afos de antigiiedad; los
productos, servicios e informacion relacionada a los que puede asociarse, concluimos que nuestro cliente,
a saber CHERY AUTOMOBILE CO. LTD, ostenta un mejor derecho sobre cheri.cl



POR TANTO, RUEGO AL S.J.A. tener por interpuesta la presente demanda en juicio arbitral en contra de
CHRISTOPHE VINCENT LE CHEVALLIER, acogerla a tramitacion y en definitiva resolver el conflicto
asignando el nombre de dominio CHERI.CL a CHERY AUTOMOBILE CO. LTD., con expresa condena en
costas a la contraria.

7. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafados los siguientes documentos:

1. Legajo de copias simples de los informes obtenidos en la pagina web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Chile, que dan cuenta de los registros y solicitudes de renovacion existentes para
la marca CHERY®, todos ellos de propiedad de mi representada, a saber, CHERY AUTOMOBILE CO.
LTD.

2. Copias de la pagna web oficial asi como de su representante en Chile,
http://www.cheryinternational.com/ y http://www.cherymotors.cl/, respectivamente.

3. Informacién relativa a la marca CHERY®, obtenida desde la afamada enciclopedia WIKIPEDIA.ORG.

4. Resultados de basqueda de las expresiones “CHERY" y “CHERY AUTOMOBILE” en el motor Google.
5. Pantallazo del nombre de dominio CHERI.CL, el cual se encuentra actualmente inactivo.

6. Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio SCOTIANHOMES.CL.

7. Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio PATHFINDER-
CHILE.CL.

8. Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio PROMAIN.CL.

8. Que por parte del Primer Solicitante no se recibié ningun tipo de argumentos con respecto a su mejor
derecho.

VISTOS:

1.

Que la Reglamentacién de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primery
un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuél de
las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado cheri.cl, y si eventualmente una de las
solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca “CHERY”,
toda vez que cuenta con varios registros marcarios.

Que es un hecho que la expresion “CHERY”, marca registrada por parte del Segundo Solicitante, tanto en
Chile como en el extranjero, es desde un punto de vista fonético idéntico al dominio solicitado, lo cual
producird confusiones en los usuarios los que identificaran a la marca sefialada con el titular de dicha
marca, en virtud de la identidad fonética citada.

Que por otra parte, el Primer Solicitante no realizd presentacion alguna en autos ni tampoco acreditd
derecho alguno respecto del dominio en disputa.

Que en adicion a lo expuesto el Segundo Solicitante también acredit que la marca CHERY es una marca
famosa y notoria tanto en su pais de origen como en el extranjero incluyendo Chile, la cual es ademés
usada por su titular en todos esos mercados.

Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros
marcarios y nombres de dominios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual



SE RESUELVE:

Se asigna el dominio cheri.cl al Sequndo Solicitante, Representando a Chery Automobile Co Ltd. (SOC DE
PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA)

Con respecto a la solicitud de condena en costas no ha lugar

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 14.163.702-9 RUT: 16.278.653-9



