En Santiago de Chile a 31 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15615 de fecha 22 de diciembre de 2011 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “schacman.cl”, designacion que acepté con fecha 22 de diciembre de
2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Automotriz Autocar S.A., Rut. 96.856.360-2, representada
por Sargent & Krahn, con domicilio en ésta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la
comuna de Las Condes, correo electronico cadmin@sargent.cl; 2) Comercial Lo Espejo
Magquinarias y Equipos S.A., Rut.94.836.000-4, representada por el Estudio Diaz
Wiechers y en autos por los abogados don Juan Alberto Diaz Wiechers y don Gustavo
Guinez Ramirez, con domicilio en esta ciudad, Vitacura 2909 oficina 902 de la comuna

de Las Condes, correo electronico diaswiechers@gmail.com.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “schacman.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 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 inasistencia de Automotriz Autocar S.A., a quien le fue notificada el acta

segun consta a fojas 15 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de Automotriz Autocar S.A. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 72 de autos, que don Alfredo Montaner Lewin en representacion de
Automotriz Autocar S.A. presentd planteamientos para argumentar su mejor derecho
sobre el nombre de dominio en conflicto. Sefala que su representada forma parte del
prestigio grupo Indumotora, que importa y distribuye en Chile una serie de marcas de
vehiculos provenientes de China, entre ellas, Shacman. Su representada es la distribuidora
exclusiva en Chile de dicha marca, y en virtud de un contrato con Shaanxi Heavy Duty
Automobile Import & Export Co., Ltd., duefia de la marca, est4 autorizada para hacer uso
exclusivo de la marca en Chile. Sefiala que no es titular de marcas comerciales para la
expresion Shacman, pero si es duefia de dichas marcas la empresa china, cuya
representacion realiza Automotriz Autocar en nuestro pais. Menciona el registro
marcario y ademas sefiala que cuenta con varias solicitudes de marca, actualmente en
tramite, las que menciona. También destaca las marcas de que es duena, dicha empresa en
el extranjero (Estados Unidos, China, Colombia Australia). Ademéas hace presente que
antes Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos , mas conocida como Clemsa S.A., era
la distribuidora de Shacman, pero que dicha relaciéon contractual termino hace meses, y
que pese a que se le prohibi6 registrar la marca Shacman lo hizo. Agrega que su legitimo
interés obedece a usar la marca Shacman en funcion al contrato de distribucion y evitar
que terceros que no cuentan con la autorizacion debida pretendan aprovecharse de ella.

Agrega que los usuarios de Internet asociaran inmediatamente el nombre de dominio



scharcman.cl con la informacion relativa a los vehiculos de la marca Sharcman que su
mandante representa y distribuye en Chile. Destaca que su mandante es la primera
solicitante por lo que, subsidiariamente a lo planteado, le asiste el principio first come,
first served. Ademas senala que la segunda solicitante pidio el nombre de dominio con el
objeto de obstaculizar el nuevo vinculo comercial entre Shaanxi Heavy Duty Automobile
Import & Export Co., Ltd., y su mandante, en cuanto solicitd la marca “S Sharcman” sin
la autorizacion de la legitima duefia de la marca. En cuanto a los antecedentes de derecho,
sefiala que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a
cada usuario de Internet y que corresponda efectivamente a dicha entidad, organizacion o
empresa. En cuanto a los criterios aplicables para la asignacion de nombres de dominio,
cita el principio First come, First served”, y sefiala que su mandante ha solicitado el
dominio legitimamente y fundado en un interés real y efectivo con el objeto de
promocionar productos de la marca Shacman. Cita el Criterio del Mejor derecho por el
uso empresarial legitimo, sefiala que su mandante es el distribuidor autorizado de los
productos de la marca Shacman. Cita el criterio de la identidad, es decir, la persona o
entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar
al mismo, y reitera que su mandante es el que ofrece y distribuye los productos de la
marca Shacman. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio
de autos, acompana los siguientes documentos: Copia simple de los certificados de
registros marcarios; Copia simple del contrato de distribucion exclusiva de los productos
de la marca Shacman, en el que se otorga el uso de las marcas; Copia de sentencia arbitral

recaida sobre el nombre de dominio todochile.cl y vifiasdelmaipo.cl.

[.5.2 Planteamientos de Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A.

Consta a fojas 77 y siguientes que don Juan Alberto Diaz Wiechers en representacion de
Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. presentd escrito fundamentando su
mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Senala que Comercial Lo Espejo

Magquinarias y Equipos S.A. es titular de un registro de la marca comercial “S Shacman”



y que ademas es titular del nombre de dominio “schacman-chile.cl”. Agrega que su
mandante es el representante para Chile y otros paises de Sudamérica de la empresa
Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd., y cuenta con la licencia
exclusiva de dicha empresa, plenamente valida, con el objeto de que sea la promotora de
sus productos, tales como camiones, tractores y trasporte para la construccion y la
mineria. Sefiala que el nombre de dominio solicitado “schacman.cl” incluye en forma
principal y sustantiva la marca inscrita por su mandante, con la Unica diferencia que,
evidentemente por un error del primer solicitante se pido con una letra “c” de mas, pero
tal hecho no lo hace ser un signo distinto. De esta manera, sefiala, que de otorgarse el
nombre de dominio al primer solicitante, se producird una evidente confusion en el
publico, por otra parte, se producirda también la diluciéon de la imagen comercial o
marcaria de los productos comercializados por su mandante. Asimismo todo el capital de
posicionamiento, honestamente adquirido se perderd y daria pie a confusiones, por lo que
considera que su contraparte no posee un derecho equivalente al suyo, ya que, no tiene
una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado. Finalmente para acreditar su
mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompana copia del registro de la
marca “S Shacman” y copia de la informacion de Nic Chile relativa a la inscripcion del

nombre de dominio “shacman-chile.cl” a nombre de su mandante.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de Automotriz Autocar S.A. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 88 de autos que dofia Maria Josefina Mora Arias en representacion de
Automotriz Autocar S.A. evacu6 traslado a los argumentos expuestos por Comercial Lo
Espejo Maquinarias y Equipos S.A. Sefala que la parte contraria no ha aportado
antecedentes o documentos que acrediten la autorizacion de Shaanxi Heavy Duty
Automobile Import & Export Co., Ltd. para registrar la marca Shacman, por lo que la

obtencion de dicho registro resulta irregular, tampoco ha probado la representacion y



licencia que invoca. Por su parte, su mandante ha acreditado en forma suficiente ser la
distribuidora autorizada y exclusiva de Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export
Co., Ltd. en Chile, en virtud de un contrato vigente desde enero del presente afo.
Ademas sefiala que la parte contraria debe probar a lo menos su autorizaciéon para
registrar dicha marca y solicitarla como nombre de dominio, asi como su autorizacion
para hacer uso de la misma en el mercado nacional. Por otra parte reitera el vinculo y
mejor derecho con el nombre de dominio Schacman.cl y cita jurisprudencia. Ademas cita
el principio First Come First Served por ser el primer solicitante, fundado en el interés
real y efectivo de publicitar y promocionar en el mercado los productos de la marca
Shacman en virtud de un contrato de distribucion vigente que le permite expresamente

hacer uso de estas marcas.

1.6.2 Respuesta de Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A.

Consta a fojas 85 que don Juan Alberto Diaz Wiechers en representacion de Comercial
Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. evacud respuesta a los planteamientos de
Automotriz Autocar S.A., reitera que su mandante tiene un mejor derecho porque es
titular, y registro licita y legitimamente, la marca “S Shacman” y también es titular del
nombre de dominio “schacman-chile.cl”, a diferencia de la contraria carece de registro
marcario. Agrega que Clemsa no solo fue autorizada por la empresa China a efectuar el
registro de la marca en Chile, sino que en la préctica fue urgida y presionada a ello por la
propia empresa, para que Clemsa registrara a su propio nombre la marca Shacman. Por
otra parte sefiala, que la contraria estd actuando a nombre propio, que no le corresponde
ningin nombre de dominio ni marca comercial, y no tiene encargo de la empresa China.
Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos,
acompafia los siguientes documentos: Copia impresa de correo electronico enviado con
fecha 2 de diciembre de 2010 representante en Chile de Shaanxi al gerente general de

Clemsa, y su respuesta.



16.3 Téngase Presente.

Consta a fojas 93 de autos que dofia Maria Josefina Mora Arias en representacion de
Automotriz Autocar S.A. Sefala que en cuanto al mail acompafiado, no se menciona la
palabra autorizacion. Que el mail no dice lo que pretende la contraria, no se desprende
que el registro de la marca “S Shacman” por parte de Clemsa se haya solicitado
legitimamente, de buena fe y bajo instrucciones concretas y explicitas. También
controvierte que de la lectura del mail se desprenda que la instruccion de la empresa china
era que Clemsa registrara a su propio nombre, sefiala que eso no es cierto, ya que, no fue

mencionado en el mail.

1.7 Medida para Mejor Resolver.

Consta a fojas 97 que con fecha 8 de mayo de 2012, se dictd la medida para mejor
resolver, consistente en que se oficie al representante en Chile de Shaanxi Heavy Duty
Automobile Import & Export Co., Ltda., don Yan Xie o quien lo remplace en el cargo,
con domicilio en esta ciudad Av. Presidente Riesco 5111 depto. 236 de la comuna de Las
Condes, correo electronico shacmanchile@gmail.com, para que informe sobre los hechos

que en la resolucion se indican.

Consta a fojas 98 que con fecha 9 de mayo de 2012 se notificd a las partes por carta
certificada de la medida para mejor resolver, y consta a fojas 100 que ademas se las
notificd por correo electréonico. También consta a fojas 101 y 102 que con fecha 9 de
mayo de 2012 se envid el oficio por carta certificada y ademds se notificd por correo

electronico.

Consta a fojas 103 de autos, que con fecha 13 de mayo de 2012 el representante legal de
la empresa mencionada contestd el oficio por correo electronico, sefialando que es
efectivo que Automotriz Autocar S.A. es actualmente distribuidor de los productos de su

marca Shacman, a partir de 1 de enero de 2012, segin consta en contrato de distribucion



exclusiva firmado entre las partes. También sefala que tiene la calidad de distribuidor
exclusivo de los productos antes mencionados en virtud del contrato sefialado y que esta
autorizado para solicitar el nombre de dominio schacman.cl. Por otra parte informé que
no es efectivo que Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. (Clemsa) es
actualmente distribuidor de los productos de su marca Shacman, sefiala que el contrato de
distribucion con Clemsa expird en el mes de marzo de 2011. Y que en consecuencia no
tiene la calidad de distribuidor exclusivo de los productos antes mencionados, y que no

estd autorizado para solicitar el nombre de dominio schacman.cl.

1.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 104 de autos, con fecha 18 de mayo de 2012, encontrandose cumplida la medida
para mejor resolver, se citd a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a

las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.I  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Automotriz Autocar S.A.
representada por Sargent & Krahn con fecha 5 de septiembre de 2011 solicit6 el nombre
de dominio “schacman.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que
Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A., lo solicitd con fecha 13 de septiembre

de 2011.-

II.2  Que Automotriz Autocar S.A. representada por Sargent & Krahn fundamento su
mejor derecho para solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa en que forma
parte del prestigio grupo Indumotora, que importa y distribuye en Chile una serie de
marcas de vehiculos provenientes de China, entre ellas, Shacman. Que es la distribuidora
exclusiva en Chile de dicha marca, en virtud de un contrato con Shaanxi Heavy Duty

Automobile Import & Export Co., Ltd., duefia de la marca, y que esta autorizada para



hacer uso exclusivo de la marca en Chile. Sefiala que no es titular de marcas comerciales
para la expresion Shacman, pero si es duefia de dichas marcas la empresa china, cuya
representacion realiza Automotriz Autocar en nuestro pais. Menciona los registros
marcarios y ademas sefiala que cuenta con varias solicitudes de marca, actualmente en
tramite, las que también menciona. También destaca que la empresa china es duefia de las
marcas en Estados Unidos, China, Colombia Australia. Ademés hace presente que antes
Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos, mas conocida como Clemsa S.A., era la
distribuidora de Shacman, pero que dicha relacion contractual termino hace meses, y que
pese a que se le prohibi6 registrar la marca Shacman lo hizo. Agrega que su legitimo
interés obedece a usar la marca Shacman en funcion al contrato de distribucion y evitar
que terceros que no cuentan con la autorizacion debida pretendan aprovecharse de ella.
Agrega que los usuarios de Internet asociaran inmediatamente el nombre de dominio
scharcman.cl con la informacién relativa a los vehiculos de la marca Sharcman que
representa y distribuye en Chile. Destaca que es la primera solicitante por lo que,
subsidiariamente a lo planteado, le asiste el principio first come, first served. En cuanto a
los antecedentes de derecho, cita el principio First come, First served”, el Criterio del

Mejor derecho por el uso empresarial legitimo y el criterio de la identidad.

1.3 Que Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A., fundamenté su mejor
derecho en que es titular de un registro de la marca comercial “S Shacman” y que ademas
es titular del nombre de dominio “schacman-chile.cl”. Agrega que es el representante para
Chile y otros paises de Sudamérica de la empresa Shaanxi Heavy Duty Automobile
Import & Export Co., Ltd., y cuenta con la licencia exclusiva de dicha empresa,
plenamente valida, con el objeto de que sea la promotora de sus productos, tales como
camiones, tractores y trasporte para la construccion y la mineria. Sefiala que el nombre de
dominio solicitado “schacman.cl” incluye en forma principal y sustantiva la marca
inscrita por su mandante, con la unica diferencia que, evidentemente por un error del

primer solicitante se pido con una letra “c” de mds, pero tal hecho no lo hace ser un signo



distinto. De esta manera, sefiala, que de otorgarse el nombre de dominio al primer
solicitante, se producird una evidente confusion en el publico y la dilucion de la imagen

comercial o marcaria de los productos comercializados por su mandante.

1.4 Que debe considerarse, que ambos solicitantes estan contestes en que la inscripcion
del nombre de dominio “schacman.cl” se solicitd para la distribucion de camiones de la
marca “Shacman” cuya duefa es la empresa china Shaanxi Heavy Duty Automobile
Import & Export Co., Ltd. Sobre éste hecho no existe discusion entre las partes, los
hechos controvertidos se refieren a que ambos solicitantes se atribuyen la distribucion en
forma exclusiva de los productos “Shacman” en Chile y la autorizacion para solicitar el

nombre de dominio “schacman.cl”.

I.5  Que debe considerarse que la empresa china Shaanxi Heavy Duty Automobile
Import & Export Co., Ltd., dando respuesta al oficio enviado por este Tribunal, informé
que es Automotriz Autocar S.A. la actual distribuidora de los productos de su marca
Shacman, que ademads tiene la calidad de distribuidor exclusivo de los productos antes
mencionados y que estd autorizado para solicitar el nombre de dominio schacman.cl. Lo
anterior indudablemente constituye un mejor derecho de Automotriz Autocar S.A. en

relacion al nombre de dominio solicitado.

1.6 Que por otra parte, la empresa china Shaanxi Heavy Duty Automobile Import &
Export Co., Ltd., dando respuesta al oficio, ha informado a éste tribunal que Comercial
Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. (Clemsa) no es distribuidor de los productos de su
marca Shacman, que en consecuencia tampoco tiene la calidad de distribuidor exclusivo
de sus productos, y que no estd autorizado para solicitar el nombre de dominio
schacman.cl. En consecuencia, lo informado por la duefia de la marca y producto

“Shacman”, segun lo reconoce Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A.



(Clemsa), la hace perder todo legitimo derecho e interés en solicitar el nombre de

dominio en disputa.

II.7  Atendido lo anteriormente considerado, éste sentenciador considera que el nombre
de dominio “schacman.cl” identifica claramente los productos y servicios distribuidos por
Automotriz Autocar S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “schacman.cl” a Automotriz Autocar S.A. representada por Sargent & Krahn.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.
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