En Santiago de Chile a 28 de septiembre de 2009.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO10964 de fecha 6 de julio de 2009 me notificé de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver e conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “equimag.cl”, designacion que acepté con fecha 9 de julio de 2009, y
gue fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Rodrigo Alejandro Mancilla Labrin, Rut 10.644.636-9,
representado por don Herndn Mancilla, con domicilio en la ciudad de Punta Arenas, Jorge
Montt 673, de la comuna de Punta Arenas, correo electronico hamancilla@gmail.com; 2)
Sociedad Comercializadora de Equipos y Maquinarias S.A., Rut. 96.670.330-K,
representada por € Estudio Puga & Ortiz y en autos por e abogado don Juan Enrique
Puga Vadés y los hahbilitados de derecho don Hans Weber Orellana y dofia Catalina
Zegers Garcia-Huidobro, todos con domicilio en esta ciudad, Huérfanos 1189 piso 6° de

la comuna de Santiago, correo electronico weber @pugaortiz.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arhitrgje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “equimag.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

Que afojas 7 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas
de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia arbitral,
con la asistencia de ambas partes.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de don Rodrigo Alejandro Mancilla Labrin.

Consta a fojas 17 de autos, que don Rodrigo Alejandro Mancilla Labrin present6
planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre € nombre de dominio en
conflicto, sefiadlando que la sociedad Maguinarias, Equipos y Construcciones Limitada
(Equimag Ltda.) se constituyd en la ciudad de Punta Arenas en marzo del afio 2001, el
giro se refiere al arriendo de maquinarias, construccion y movimiento de tierras. En €
ano 2003 la empresa Equimaq Ltda.. pasa a desarrollar proyectos para grandes clientes
tanto nacionales como multinacionales, como Enap, Methanex, Gasco, Ingenieria Civil
Vicente, Aguas Magallanes, etc. Con €l fin de expandir las operaciones de la empresa, a
partir del afio 2005 Equimag Ltda. comienza a operar con clientes en distintas regiones,
en centros urbanos caracterizados por atatales como Concepcion, Santiago, Valparaiso y
San Antonio, lo cual marca la cobertura nacional de la empresa. En cuanto a la imagen
corporativa, sefidla que en e afo 2003 se comienza un plan de desarrollo mediante la
implementacion del uso del nombre de fantasia “ Equimaq” para identificar tanto interna
como externamente los activos de la empresa (equipos, magquinarias e instalaciones) asi
como los empleados y asociados mediante laincorporacion de un logo de laempresa. Se
imprimieron logos de gran tamafio para instalarlos en lugares altamente visibles,
vehiculos, equipos y maqguinarias., también en vestimentas de seguridad, cascos, etc.
Carteles y displays de gran tamarfio para identificar oficinas, instalaciones de obras, zonas
de faenas y sitios de construccion. Se decidié utilizar paginas amarillas e Internet como
medios pasivos de promocion y comunicacion. Tras consultar la disponibilidad del



dominio “equimag.cl” hacia fines del afio 2002 y verificar que estaba utilizado, pero sin
contenido en la web, se termind por seleccionar € dominio “equimag.com”, lo que
origind una serie de inconvenientes y problemas a la empresa. Posteriormente aparece
disponible el dominio “equimag.cl” y el sefior Rodrigo Mancilla en calidad de socio y
representante legal lo compra, la compra fue hecha tras ser desechado el derecho por no
pago de los derechos de propiedad del dominio. Agrega que la empresa solicitante del
dominio tuvo la posesién del dominio por un espacio de mucho tiempo, pero jamés cred
un sitio en Internet. Atendido que por muchos afios la empresa Equimag Ltda. no pudo
acceder a dominio “equimag.cl” lo que originG no poder ser contactada para efectos de
nuevas licitaciones, consultas, contratacion de recursos humanos, etc., se ha desarrollado
un plan de re-lanzamiento de la imagen corporativa, las que han sido detenidas es espera
del resultado del arbitrgje. Sefiala que a pesar que contar con herramientas de alcance al
publico puede traducirse en beneficio econémico para las empresas, es indudable que el
mayor beneficio es el cliente, ya que, puede informarse, comprar y tomar decisiones
libresy claras sobre los productos y servicios ofrecidos por las empresas. Agrega que una
blsgueda simple de “Equimag” muestra que Equimaq Ltda.. se ha logrado posicionar en
los buscadores de Internet mas populares, hecho que potencia ain mas € poder logar la
consolidacién de la imagen nacional de la empresa, eemplos muestran casos donde la
empresa Maquinarias, Equipos y Construcciones Ltda. (Equimag Ltda.) aparece
claramente asociada a “Equimag” mientras que en muchos casos, la asociacion se hace
con empresas que operan fuera del pais, de agui la necesidad de generar la identidad
nacional de la empresa con el dominio nacional. Para acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, acompana los siguientes documentos. Logo Equimag;
Copia de busqueda en Google, Bing, Excite, Lycosy Ask.

1.5.2 Planteamientos de Sociedad Comercializadota de Equiposy Maquinarias S.A.
Consta a fojas 58 y siguientes que don Juan Enrique Puga Valdés en representacion de
Sociedad Comercidlizadora de Equipos y Maguinarias S.A. presentd escrito



fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio, sefialando que EQUIMAQ
S.A., es una importante y prestigiosa empresa de venta y distribucién de equipos y
maquinarias del pais, dedicada a otorgar financiamiento a sus clientes en la compra de
equipos a través de leasing. Forma parte de un holding cuyos inicios se remontan a afio
1968, momento en el cua se forma la sociedad “ Maestranza Jemo S.A.” , en €l afio 1981
don Juan Carlos Martinez Cepeda adquiere € control de Maestranzas Jemo S.A.,
concentrandose asi en una sola administracion Maestranza Jemo S.A. con Erico Chile
Limitada, otra importante empresa nacional del rubro de la construcciéon. En 1987 se
decidié cambiar e rubro de la maestranza por €l de fabricacion de equipos para camiones,
posicionandose rapidamente en el mercado con productos tales como Tolvas de Volteos
para camiones, Semi-remolques Tolva, equipos compactadores de basuray contenedores.
Entretanto Erico Chile Limitada se especidizaba en el &ea de insumos eléctricos
acaparando igualmente un importante porcentaje del mercado. Asi las cosas, hicieron que
se detectaran oportunidades en e mercado con otros productos o servicios orientados
hacia la industria de la construccion, asi se crean una serie de empresas entre las cuales se
encuentra EQUIMAQ S.A., la cudl nace bgjo la razén social de Maquip Leasing S.A. €l
ano 1993. Posteriormente en el afio 1997 se acordd la repactacion y modificacion de la
sociedad “ Maguip Leasing S.A.”, estableciendo que la razén socia seré en definitiva, la
de “Sociedad Comercializadora de Equipos y Maquinarias S.A.”, pudiendo utilizar para
efectos publicitarios y de propaganda el nombre de “EQUIMAQ S.A.” , empresa que se
dedica desde aguel entonces a apoyar la funcion de ventas de maestranzas Jemo
otorgando financiamiento para sus clientes en la compra de equipos a través de leasing,
de esta manera el objeto de Equimag S.A. pasa a tener un rol determinante dentro del
Holding Jemo, debido a que el mayor porcentaje de las ventas realizadas por el Holding
son financiadas a través de arriendo de equipos y maquinarias con opcion de compra.
Sefidla que Equimaq a logrado a través del tiempo un merecido espacio en € mercado
nacional, lo cual se basa esencialmente en la confianza depositadas por los clientes en la
misma, y se ha preocupado constantemente de obtener los correspondientes registros



marcarios y los pertinentes de dominios en Internet. En efecto, sefida que su
representada tiene registrada desde hace mas de 10 afios la marca “Equimag” con el
objetivo de que sus clientes, actuales como futuros, asocien o identifiquen esos conceptos
con los servicios prestados por su representada. En este orden de cosas, Sociedad
Comercializadora de Equipos y Maguinarias S.A., antes Maguip Leasing S.A. cred la
marca comercial “EQUIMAQ”, con la cual se busca potenciar y proyectar el nombre de
“Sociedad Comercializadora de Equipos y Maquinarias’. Lo anterior, tal como se sefiald,
en razon de contener lamisma €l inicio de las palabras que constituyen el principal objeto
de su representada, siendo, a mismo tiempo, las palabras claves de su razon socia, a
saber “Equipos’ y “ Maguinarias’. Asi, su representada es titular de la marca comercial
“Equimaq” registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: "EQUIMAQ”,
Registro N° 807551 para distinguir productos de la clase 12; renovacion del registro
anterior N° 492.487 del 07/10/97 y "EQUIMAQ”, Registro N° 824007 para distinguir
productos de la clase 35; renovacion del registro anterior N° 500.740 del 08/01/98.
Sefida que la solicitud de registro de esta marca comercial fue debidamente aceptada a
registro, sin que se presentara oposicion alguna, o hiciera valer algin mejor derecho en su
favor. Complementando |o anterior, agrega que su representada, con € fin de potenciar y
proteger e nombre “EQUIMAQ”, desde € afio 1997 ha inscrito para si € nombre de
dominio equimag.cl. Desgraciadamente, por un error administrativo de su representado,
no se renovo a tiempo e dltimo registro, pero ello en ningln caso afecta su legitimo
derecho sobre el nombre de dominio. Sin perjuicio de lo sefialado, agrega que el punto
esencialmente relevante es que el nombre de dominio en disputa “equimag.cl” no es més
gue una copia de la marca y nombre de dominio de propiedad de su representada, que
EQUIMAQ S.A. ha posicionado en e mercado. Esto, porque e dominio en disputa,
corresponde precisamente al “concepto comercial y empresarial” de las marcas y nombres
de dominio que identifican y distinguen a los servicios de su representada. No existe
ninguna diferencia entre e nombre de dominio en disputa, con aquel que durante diez
anos ha registrado su representada, y que la identifica con el servicio que ella presta, de



modo tal que la legitimidad e interés de su representada en el nombre de dominio en
cuestion es indiscutido. Existe una evidente identificacion entre el nombre de dominio en
disputa y la actividad empresarial y comercial desarrollada por su representada. Agrega
gue ante la posibilidad de que el dominio en disputa pueda llegar a ser asignado a Primer
Solicitante, causaria un grave perjuicio a su representada, manifestado en una dilucién de
los signos que la distinguen, y provocando -indudablemente- confusion entre los usuarios
de Internet, los que ingresarian al dominio en disputa creyendo encontrar informacion de
los servicios y productos comercializados por la empresa que representa, con los
consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearia, y le otorgaria a otro la
posibilidad de beneficiarse del prestigio y notoriedad alcanzado por esa denominacion,
producto del trabajo realizado por Sociedad Comercializadora de Equipos y Maguinarias
S.A.. Citalas normas del Reglamento de Nic Chile, concretamente e N° 21y N° 23 que
sefiala causal de revocacion de un nombre de dominio. Agrega que el nombre de dominio
“equimag.cl”, fue utilizado para efectos publicitarios y de propaganda por su
representada, y titular de éste por aproximadamente diez afios y ser actua titular de la
marca “EQUIMAQ”. En cuanto a la buena fe en la solicitud de inscripcion del dominio
en disputa,, sefidla que es un requisito y segun el Reglamento de NIC Chile se traduce en
gue sera responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competenciay de la ética
mercantil, y derechos validamente adquiridos por terceros. Agrega que su representada
ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios recién sefiadlados, sino que busca una
real y efectiva proteccion de sus derechos de dominio sobre su nombre de fantasia, la
marca citada y el nombre de dominio del que fue titular por diez afios. En cuanto a
derecho, sefiala que las creaciones del talento son propiedad de sus autores, Art.° 19,
nimero 25 de la Congtitucion Politica de la Republica, que en concordancia con el Art.°
583 del Cédigo Civil, reconocen una especie de Propiedad sobre las obras del intelecto,
garantizado y amparado, no solo a través de las Leyes y Reglamentaciones, sino que
especificamente por nuestra Constitucion Politica. Estas materias se encuentran



reglamentadas tanto por la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley
N° 19.039 sobre Privilegios Industriales y su Proteccion. Cita el Reglamento para €l
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, Art.° 13, inciso 1°, 22y 3°,
Art.° 15, inciso 1°. Sefidla que se manifiesta que es causal de revocacion, y por
consiguiente es causal de eliminacion de una solicitud en tramite de un nombre de
dominio, el que su inscripcidn sea abusiva, 0 que ella haya sido realizada de mala fe, Art.°
23,inciso 2°y 3°y 4°, Citael Art° 89, inciso 5° del Anexo 1 Procedimiento de Mediacion
y Arbitrgje. Concluye gque el nombre de dominio solicitado por la contraparte es idéntico
a nombre comercial de su representada, su marca comercial y al nombre de dominio que
fuera registrado con anterioridad por la misma. Asimismo, no es posible despreciar todo
este capital invertido por su representada para lograr un posicionamiento de sus marcas y
servicios, honestamente adquirido a lo largo de toda su trayectoria, la cual podria diluirse
o provocar confusiones entre e publico, considerando que “Equimag” es un signo
notorio, famoso y publicamente conocido. Ademas expresa que, el otorgamiento de la
titularidad del nombre de dominio “equimag.cl” a primer solicitante causaria un dafio
irreparable tanto a su representada, como a los consumidores y usuarios de Internet,
quienes confian en la relacion existente entre el nombre en cuestion, y los servicios
ofrecidos por su representada. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos, acompafnia los siguientes documentos. Copia escritura
publica de Repactacion y Modificacion de Sociedad “ Maquip Leasing S.A. a Sociedad
Comercializadora de Equipos y Maguinarias S.A., también EQUIMAQ S.A., de fecha 1
de Abril de 1997, otorgada en la Notaria de Santiago de don Gonzao de La Cuadra
Fabres; Copia de “Libro Jemo” confeccionado para el aniversario de sus 60 afios, donde
figurala denominacién “Equimaq”, entre las marcas destacadas de esa empresa; Copia de
los registros vigentes de la marca “Equimag” a nombre de su representada (antes Maquip
Leasing S.A.), y de sus anteriores registros, Copia del registro histérico del nombre de
dominio “equimag.cl” a nombre de su representada.



|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Rodrigo Algjandro Mancilla Labrin.
Don Rodrigo Alejandro Mancilla Labrin, no evacud € traslado con el objeto de contestar

los planteamientos de la sociedad Comercializadora de Equiposy Maguinarias S.A.

1.6.2 Respuestadela Sociedad Comercializadota de Equiposy Maquinarias S.A.

Consta en autos, fojas 66, que la Sociedad Comercializadota de Equipos y Maguinarias
S.A. evacud respuesta a los planteamientos de don Rodrigo Alejandro Mancilla Labrin,
en los siguientes términos. En primer lugar ratifica integramente todos los argumentos y
consideraciones sefidlados en su escrito de demanda arbitral. Agrega que el primer
solicitante es don Rodrigo Algiandro Mancilla Labrin, pero que éste formulé planteamientos
haciendo referencia a la Sociedad “ Maquinarias, Equipos y Congtrucciones Limitada’, la
cud en ningin momento ha solicitado € nombre de dominio “equimag.cl”, por lo que no
tiene la calidad de primer solicitante. Sefidla que “ Maguinarias, Equipos y Construcciones
Limitada’, es una sociedad absoluta y totamente gena a la presente causa, y en ese
entendido, toda referencia, argumento o relacion que se haga entre ésta, y € nombre de
dominio en disputa, carece de sentido, nexo y motivo, por lo que son inoponibles en esta
litis. Por otra parte, sefiala que de acuerdo a lo expuesto por € sefior Mancilla, la Sociedad
“Maquinarias, Equiposy Construcciones Limitada’, en estricto rigor, habria hecho uso de la
denominacion “Equimaq” por 6 afios, periodo diametralmente inferior a que lleva usando su
representada, tanto en sus marcas de productos como en los nombres de dominio asociados a
ellos. En efecto, las marcas de las cuales es titular su representada gozan de fama y
notoriedad, caracteristicas que tanto en nuestra legisacion como a nivel internaciona tienen
una especial proteccion legal, adquiridas tanto por € uso como su posterior registro.
Siguiendo € criterio de notoriedad del sgno pedido, que postula que € titular de un nombre
de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a
nivel nacional, queda de manifiesto € meor derecho que ampara a su presentacion. Con



relacion a objeto socia de la Sociedad “ Magquinarias, Equipos y Construcciones Limitada’,
e primer solicitante sefialé que comprende €l arriendo de maquinarias, la construccion y
movimiento de tierras. Dicho objeto se asemeja bastante a de su representada, € cud
como ya fue explicado en €l escrito de demandaincluye la ventay distribucion de equipos
y maguinarias, otorgando financiamiento a sus clientes através de leasing, entre las cuales
claramente se comprende la venta y distribucién de maguinarias y equipos para la
congtruccién, movimiento de tierra, etc. Lo anterior es de suma importancia, toda vez que
puede inducir a error a los usuarios de Internet, los que pretendiendo obtener informacion
relativa a los productos y servicios de EQUIMAQ S.A. accedan a “equimag.cl”, nombre de
dominio que ha sido de titularidad de su representada por més de 10 afios. El nombre en
disputa afecta claramente los derechos de EQUIMAQ S.A. s consideramos que corresponde
al concepto comercia y empresarial de las marcas y nombres de dominio que identifican y
distinguen a los servicios de su representada. Por otra parte sefida que € primer solicitante
del nombre en disputa es don Rodrigo Mancilla Labrin, de manera que de asignarsele el
nombre de dominio, es @ primer solicitante quien serda titular del nombre de dominio
“equimag.cl” y no la sociedad “ Maqguinarias, Equipos y Construcciones Limitada’, lo que
contradice obviamente €l principio de legitimo derecho que debe inspirar a sistema de
asignacion de nombres de dominio. Agrega que en autos queda claro que su representada ha
obrado de buena fe, sin contrariar los principios vinculados a la competencia dedea y la
ética mercantil y lo que su representada busca es una real y efectiva proteccion de sus
derechos sobre su razon social, sus marcas comerciales, nombres de dominio y signos
identificatorios de sus servicios, por € contrario, don Rodrigo Mancilla Labrin, carece de
éstos Agrega que € comportamiento del primer solicitante no obedece a ese interés red y
legitimo de uso del nombre de dominio “equimag.cl”, toda vez que no consta en autos la
vinculacion del primer solicitante con Equimag Ltda., siendo la persona natural a quien le
corresponderia € uso del nombre de dominio en disputa, y no a la referida Sociedad. En
relacion a la aplicacion del € principio de “First come, first served”, sefidla que no resulta
viable, ya que la aplicacion de dicho principio no es absoluto y de esa misma manera lo ha



entendido la jurisprudencia nacional, en cuanto a aplicar latesis del “ mgor derecho”, que
establece que, sin perjuicio de consderarse en su justa medida e principio “first come, first
served”, se privilegia en la decision de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o

més partes, alaque logre acreditar que goza de un mejor derecho sobre éste.

1.7 Cierre del proceso y llamado alas partes a oir sentencia.-
A fojas 67 de autos, con fecha 2 de septiembre de2009 no existiendo diligencias
pendientes, se cité a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las

partes por carta certificada.-

. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Rodrigo Alejandro Mancilla
Labrin con fecha 27 de marzo de 2009 solicitd el nombre de dominio “equimag.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Sociedad Comercializadota de
Equiposy Maquinarias S.A., lo solicito con fecha 13 de abril de 2009.-

1.2  Que don Rodrigo Alejandro Mancilla Labrin fundamenté su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa en que la sociedad Maquinarias,
Equipos y Construcciones Limitada (Equimag Ltda.), constituida en marzo del afio 2001,
cuyo giro se refiere a arriendo de maguinarias, construccion y movimiento de tierras, en
el afo 2003 pasa a desarrollar proyectos para grandes clientes tanto nacionales como
multinacionales, y que en el afio 2006 comienza a operar con clientes en distintas
regiones, como Concepcidn, Santiago, Valparaiso y San Antonio. Agrega que en €l afio
2003 se comienza un plan de desarrollo de laimagen de la empresa con el uso del nombre
de fantasia “Equimaq” para identificar tanto interna como externamente los activos de la
empresa asi como los empleados y asociados mediante la incorporacion de un logo de la

empresa. Se imprimen grandes logos y se decidié utilizar paginas amarillas e Internet
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como medios pasivos de promocion y comunicacion. Tras consultar la disponibilidad del
dominio “equimag.cl” hacia fines del afio 2002 y verificar que estaba utilizado, pero sin
contenido en la web, se termind por seleccionar € dominio “equimag.com”, lo que
origind una serie de inconvenientes y problemas a la empereza. Posteriormente aparece
disponible el dominio “equimag.cl” y € sefior Rodrigo Mancilla en calidad de socio y
representante legal lo compra, la compra fue hecha tras ser desechado e derecho por no
pago de los derechos de propiedad del dominio. Agrega que la empresa solicitante del
dominio tuvo la posesién del dominio por un espacio de mucho tiempo, pero jamés cred
un sitio en Internet. Agrega que una busgueda simple de “Equimaq” muestra que
Equimaq Ltda.. se halogrado posicionar en los buscadores de Internet mas populares.

1.3  Que Sociedad Comercializadora de Equipos y Maguinarias S.A., fundamenté su
mejor derecho en que EQUIMAQ S.A. es una importante y prestigiosa empresa de venta
y distribucion de equipos y maquinarias del pais, dedicada a otorgar financiamiento a sus
clientes en la compra de equipos a través de leasing. Forma parte de un holding cuyos
inicios se remontan a afio 1968. EQUIMAQ S.A. nace bgjo la razdn socia de Maquip
Leasing S.A. € afio 1993, posteriormente en el afio 1997 cambio la razdn socia por
“Sociedad Comercializadora de Equipos y Maquinarias S.A.”, pudiendo utilizar para
efectos publicitarios y de propaganda e nombre de “EQUIMAQ S.A.”. En cuanto a las
marcas, fundamenta que tiene registrada desde hace mas de 10 afios la marca “ Equimag”
con el objetivo de que sus clientes, actuales como futuros, asocien o identifiquen esos
conceptos con los servicios prestados por ella. Agrega que la marca Equimag busca
potenciar y proyectar e nombre de “Sociedad Comercializadora de Equipos y
Maguinarias’, en razén de contener € inicio de las palabras que constituyen el principal
objeto de su representada, siendo las palabras claves de su razén social, a saber “Equipos”
y “Maguinarias’. Asi, su representada es titular de la marca comercia “Equimag’
registrada ante €l Instituto Naciona de la Propiedad Industrial desde el afio 1997, y
agrega que para potenciar y proteger el nombre “EQUIMAQ”, desde €l afio 1997 ha
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inscrito para si el nombre de dominio equimag.cl., y que por un error administrativo de su
representado, no se renovo a tiempo € Ultimo registro. Fundamenta que el nombre de
dominio en disputa “equimag.cl” no es mas que una copia de la marca y nombre de
dominio de su propiedad de su representada, que ha posesionado en €l mercado. No existe
ninguna diferencia entre e nombre de dominio en disputa, con aquel que durante diez
anos ha registrado y que la identifica con el servicio que ella presta, de modo tal que la
legitimidad e interés en el nombre de dominio en cuestion es indiscutido. Sefiala que ante
la posibilidad que el dominio en disputa pueda llegar a ser asignado a Primer Solicitante,
le causaria un grave perjuicio, manifestado en una dilucién de los signos que la
distinguen, y provocando confusion entre los usuarios de Internet, ademéas €l primer
solicitante se beneficiaria del prestigio y notoriedad alcanzado por esa denominacion. Cita
las normas del Reglamento de Nic Chile, concretamente el N° 21 y N° 23 que sefida
causal de revocacion de un nombre de dominio, también cita el principio de la buenafey
agrega que ha obrado de buenafe. Citael Art.° 19, nimero 25 de la Constitucion Politica
de la Republica, que en concordancia con € Art.° 583 del Codigo Civil, reconocen una
especie de Propiedad sobre las obras del intelecto, garantizado y amparado, no sélo a
travées de las Leyes y Reglamentaciones, sino que especificamente por nuestra
Constituciéon Politica. Estas materias se encuentran reglamentadas tanto por la Ley N°
17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley N° 19.039 sobre Privilegios
Industriales y su Proteccion. Cita el Reglamento para € Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, Art.° 13, inciso 1°, 22y 3°, Art.° 15, inciso 1°. Sefiala que se
manifiesta que es causal de revocacion, y por consiguiente es causal de eliminacion de
una solicitud en tramite de un nombre de dominio, € que su inscripcién sea abusiva, 0
gue ella haya sido realizada de mala fe, Art.° 23, inciso 2°y 3°y 4°. Cita el Art. 8°, inciso
5° del Anexo 1 Procedimiento de Mediacion y Arbitrgje. Concluye que e nombre de
dominio solicitado por la contraparte es idéntico a nombre comercial de su representada,
su marca comercial y a nombre de dominio que fuera registrado con anterioridad por la

misma.
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1.4 Que en cuanto a argumento de la parte Equimagq S.A. referente a que el primer
solicitante del nombre de dominio es don Rodrigo Alejandro Mancilla Labrin y no la
sociedad Maquinarias, Equipos y Construcciones Limitada (Equimag Ltda..), éste
sentenciador considera que si bien asi es, no por ello dejara de considerar los argumentos
expuestos por el primer solicitante que se fundan en la existencia de la sociedad Equimaqg
Ltda.

1.5 Que de acuerdo a los argumentos expuestos por ambas partes, resulta que la
sociedad a la que hace mencion el primer solicitante tiene por nombre de fantasia
“Equimaq Ltda” y en el caso del segundo solicitante Sociedad Comercializadora de
Equiposy Maguinarias S.A., su nombre de fantasiaes “Equimag S.A.”, y ademas ambas
sociedades tienen un giro similar. En consecuencia, resulta altamente complejo resolver
cudl de las dos partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, razén
por la que se andlizara la antigiiedad de cada una de las empresas, titularidad de marcas
registradas y nombres de dominio, notoriedad y fama de los mismos y otras

consideraciones.

1.6 Que debe considerarse que la sociedad Equimaq Ltda., a la que hace mencién don
Rodrigo Mancilla, fue constituida en el afio 2001, segin e mismo sefiala a fojas 15, en
cambio, la Sociedad Equimaq S.A. fue constituida en el afio 1997, segiin consta a fojas 56
y 45 de autos. En consecuencia, la sociedad Equimag S.A. es 4 afios mas antigua que la
sociedad Equimaq Ltda.. Lo anterior permite atribuir la creacion intelectual del nombre
de fantasia “Equimaq” ala sociedad Equimag S.A.

I1.7 Siguiendo éste andlisis del nombre de fantasia “Equimag”, debe considerarse que la
parte “Equimag S.A.” argumenta que dicho nombre deriva del inicio de las palabras que
conforman su razén social, a saber, “Sociedad Comercializadora de Equipos Yy

Maguinarias S.A.”, concretamente seria la derivacion de las palabras “Equipos y
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Maguinarias’ , lo que resulta coincidente. Sin embargo no sucede exactamente o mismo
en e caso del primer solicitante, la sociedad Maguinarias, Equipos y Construcciones
Ltda.., que por estar en distinto orden las paabras no se deriva de ellas e signo
“Equimaq”.

1.8 Que debe considerarse que la Sociedad Comercializadota de Equipos y Maguinarias
S.A. acredité que tiene registrada en Chile, las marcas “Equimaq”. Que dichas marcas
son idénticas a nombre de dominio solicitado, “equimag.cl”, lo que indudablemente
constituye un mejor derecho para asignarle e nombre de dominio de autos. Que don
Rodrigo Mancilla no acreditd ser titular de una marca registrada idéntica o
engafiosamente similar al nombre de dominio de autos.

1.9 Ademés de lo anterior debe considerarse que, segln se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgérsele e nombre de
dominio “equimag.cl”, a quien no es titular de dicha marca, se produciria confusion entre
los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que

se ofrecen.

[1.10 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Sociedad Comercializadota de
Equiposy Maquinarias S.A. acreditd que fue titular del nombre de dominio “equimag.cl”,
de manera que s se le asigna el nombre de dominio en disputa “equimag.cl”, a primer
solicitante, efectivamente podria producirse una confusion entre los usuarios de Internet a
cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

11.11 Que s bien sociedad Equimaq Ltda., acredité que también es titular de un nombre

de dominio “equimag.com”, idéntico a dominio en disputa, sin embargo, éste no se
tendr& en consideracion como un mejor derecho, por cuanto es posterior, de acuerdo a la

14



propia declaracion de la parte, quien sefidld que solicité e dominio “.com.” por estar
ocupado el dominio “.cl” por e segundo solicitante “Equimag S.A.”.

11.12 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que Sociedad
Comercializadota de Equipos y Maguinarias S.A., tiene un mejor derecho sobre €
nombre de dominio en disputa, por cuanto es titular de marcas idénticas al dominio
solicitado “equimag.cl”, ademas corresponde a su nombre de fantasia el que deriva del
inicio de las palabras que conforman su razén social, cuya creacion intelectual le
corresponde y se trata de una empresa consolidada con prestigio reconocido, cuyos
servicios se identifican con el nombre de dominio “equimag.cl”.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar e nombre de dominio
en disputa “equimag.cl” ala Sociedad Comercializadota de Equiposy Maguinarias S.A.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.
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Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.
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