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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
shacmanchile.cl

Santiago, lunes ocho de octubre de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 12 de octubre de 2011, la sociedad Automotriz Autocar S.A.,
representada por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en Av. Andrés Bello N°
2711, Of. 1701, comuna de Las Condes, Santiago, solicité la inscripcién del
nombre de dominio “shacmanchile.cl”.

Posteriormente, con fecha 18 de octubre de 2011, la sociedad Comercial Lo
Espejo Maquinarias Y Equipos S.A., representada por Juan Alberto Diaz
Wiechers, ambos con domicilio en Av. Vitacura 2909, Of. 902, Las Condes,
Santiago, solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio
“shacmanchile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N® 15791 de 19 de enero de 2012 se designd
al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre el
referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacidén y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucidon antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefalada, ambos solicitantes sin que se produjera
avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
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Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 70 y 78, ambas partes hicieron valer sus derechos sobre el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 81 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.
A fs. 84, sblo el primer solicitante evacuo el respectivo traslado.
A fs. 88, se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho
que se reclama sobre el nombre de dominio shacmanchile.cl”.
A fojas 115, se citd a las partes a oir sentencia.
A fojas 116, se decreté medida para mejor resolver.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 12 de octubre de 2011, la sociedad Automotriz
Autocar S.A., solicité la inscripcién del nombre de dominio “shacmanchile.cl”. Que
posteriormente, con fecha 18 de octubre de 2011, la sociedad Comercial Lo
Espejo Maquinarias Y Equipos S.A., solicitdé igualmente la inscripcién del mismo
nombre de dominio “shacmanchile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo
1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento ambos solicitantes, sin que se produjera
avenimiento entre las partes, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo
dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliaciéon
y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de
los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
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solicitante, en la etapa de discusién hizo valer sus derechos y defensas sefialando
que seria una de las empresas que forman parte del prestigioso grupo Indumotora,
que importaria y distribuye en Chile una serie de marcas de vehiculos
provenientes de China, entre ellas sefala a JMC, BYD, ZX y Tal y que como
acreditara, seria la distribuidora autorizada y exclusiva de los vehiculos de la
marca SHACMAN en CHILE, cuya propiedad corresponderia a la compafia China
SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT CO., LTD. Y que
por lo mismo, estaria autorizada para hacer uso exclusivo de la marca SHACMAN
en el territorio de la Republica de CHILE.

Agrega, que no seria titular de marcas comerciales para la expresion SHACMAN,
lo que seria l6gico, ya que si lo seria la empresa china SHAANXI HEAVY DUTY
AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT CO., LTD., quien seria su socia comercial y
duena de la marca SHACMAN en el extranjero, cuya representacion la tendria
este primer solicitante.

Que sefala a continuacion el registro de que seria titular SHAANXI HEAVY DUTY
AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT CO., LTD. en Chile registro N° 805.282,
(figurativa), para distinguir productos de la clase 12, que menciona y que ademas
seria titular de la solicitud de marca, actualmente en tramite ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial N° 977.210, marca “SHACMAN”, mixta para
distinguir servicios de la clase 37, que menciona.

Afirma también, que SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT
CO., LTD., en su condicibn de legitima duefa y creadora de la marca
“SHACMAN?”, también seria titular de registros y solicitudes en el extranjero para
dicha expresion, entre las cuales destaca: registro N° 4069181, “SHACMAN”,
mixta, para distinguir productos en clase 12, en Estados Unidos. Registro N°
6275448, “SHACMAN?”, mixta, para distinguir productos en clase 12, en China.
Solicitud N° 11 150068, “SHACMAN”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35, en Colombia y registro N° 1401236 “SHACMAN?", mixta, para distinguir
productos en clase 12, en Australia.

Argumenta ademas, que antes de que se convirtiera en la distribuidora autorizada
en Chile para la marca “SHACMAN?”; quien era el distribuidor en nuestro pais era
la contraparte, la segunda solicitante: Comercial Lo Espejo Maquinarias Y Equipos
S.A., mas conocida como CLEMSA S.A. y agrega que la relaciéon contractual entre
CLEMSA S.A. y SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT
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CO., LTD., habria terminado hace ya varios meses de manera definitiva. Agrega
que mientras COMERCIAL LO ESPEJO fue distribuidora de la marca “SHACMAN”
en Chile, no habria respetado su contrato de distribucion, en aquella parte en que
se le prohibié registrar como propias las marcas comerciales de los productos
respecto de los cuales se le estaba autorizando la distribucion: en este caso
“SHACMAN” y que contraviniendo dicho compromiso con la duena de la marca, el
segundo solicitante habria registrado la marca comercial “S Shacman”, registro N°
887.628, mixta, para distinguir vehiculos, aparatos de locomocion terrestre, aérea
0 acuatica, de clase 12.

Sostiene que por lo anterior, la presente solicitud de dominio, obedeceria a su
actual interés y legitimo derecho de usar la marca SHACMAN en funcién de su
contrato de distribucién en Chile, y de protegerla y evitar que terceros que no
cuentan con la autorizacion debida, pretendan aprovecharse de ella. En este caso,
por medio del dominio “shacmanchile.cl”

Manifiesta, que seria reconocida y légica la conducta de los usuarios de Internet,
de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares y que en este
caso, un usuario asociaria inmediatamente el nombre de dominio
“SHACMANCHILE.CL”, a un sitio en Internet con informacién relativa a los
vehiculos de la marca SHACMAN que representaria y distribuiria en CHILE en
virtud de un contrato de distribucién exclusiva desde enero de este afo, cuya
copia acompanaria en su presentacion.

Indica ademas, que en este caso en particular, seria la primera solicitante del
dominio en disputa “shacmanchile.cl”, por lo que, subsidiariamente a los
argumentos ya planteados, le asistiria el principio “first come, first served”.

Que con todo, arguye, que se encontraria actualmente en calidad de oponente
respecto de otro nombre de dominio que la segunda solicitante habria solicitado
sin una razon aparente, ya que no seria distribuidora de la marca en Chile y no
contaria con la autorizacion de su legitima dueia; y que seria dable presumir que
su intenciébn no seria otra que obstaculizar el nuevo vinculo comercial con
SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Senala también que le resulta clara la vinculacion que existiria con el nombre de
dominio en disputa, pues segun lo sefialado anteriormente y conforme a los
documentos que acompanaria en su presentacién, seria quien cuenta con la
autorizacion expresa de SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT &
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EXPORT CO., LTD., para el uso de la marca SHACMAN en CHILE y no la
segunda solicitante de autos.

Agrega que la segunda solicitante habria presentado su solicitud fundada en su
registro de marca “S SHACMAN”, registro que habria sido obtenido sin la
autorizaciéon del verdadero creador y duernio de la marca a nivel internacional, su
actual socio comercial.

Sostiene también, que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio
shacmanchile.cl, esperara con toda légica encontrar informacién de la reputada
marca de camiones de Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd,
en chile, marca que en nuestro pais seria promocionada, ofrecida y distribuida por
el primer solicitante, de manera que lo l6gico seria que los dominios schacman.cl,
shacman.cl y shacmanchile.cl, le sean asignados.

Por otra parte, cita el art. 14 del Reglamento de Nic Chile y agrega que cabria
tener presente que la funcién basica de todo nombre de dominio, seria aquella
consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de
Internet, funcidbn que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al segundo
solicitante de autos no se estaria cumpliendo por lo que corresponderia rechazar
la oposicion del demandado de autos, respecto del nombre de dominio
shacmanchile.cl, ya que dicha expresién es virtualmente idéntica al signo por el
cual son reconocidos los camiones que distribuiria en Chile.

Que en cuanto al derecho, cita los criterios aplicables para conflictos de
asignacion de nombres de dominio, asi el principio “First come, First served”, el
criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo, ya que habria iniciado
una relacion comercial con Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co.,
Ltd destinada a ofrecer en Chile, en calidad de distribuidor autorizado, los
productos de la marca SHACMAN. También cita el criterio de la Identidad y cita al
efecto el fallo de fecha 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio
“vinasdelmaipo.cl”.

Concluye sefialando, que por todo lo expuesto, considera que seria quien tiene un
mejor derecho para la asignacién del nombre de dominio pedido y que la
asignacion del dominio “shacmanchile.cl” a la segunda solicitante, constituiria una
causal de error en el publico usuario y consumidor, lo que no se condeciria con el
espiritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la reglamentacion de
NIC Chile.
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TERCERO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del segundo
solicitante, en la etapa de discusién hizo valer sus derechos y defensas sefialando
que basa su accién en el hecho que seria el titular del registro de la marca
887.628 “S Shacman”, mixta, que protege vehiculos, aparatos de locomocion
terrestre, aérea o acuatica en clase 12 y que también seria titular del nombre de
dominio “shacman-chile.cl”. Agrega que este hecho le otorgaria claramente un
derecho preferente sobre cualquier persona o entidad que pretenda obtener un
derecho marcario o nombre de dominio igual o similar al del registro antes
senalado, por lo que el primer solicitante no tendria derecho alguno sobre el
nombre de dominio en disputa.

Ademas expresa, que seria el representante para Chile y otros paises de
Sudamérica de la empresa Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co.,
Ltd., de la Republica Popular de China y que contaria con una licencia exclusiva
de dicha empresa, plenamente valida, con el objeto de que sea la promotora de
sus productos, tales como camiones y transportes para la construccion y la
mineria.

Sefala que el nombre de dominio solicitado “shacmanchile.cl”, incluiria en forma
principal su marca previamente inscrita y que seria exactamente igual a su
dominio “shacman-chile.cl” y que de otorgarse dicho dominio al primer solicitante,
se produciria una evidente confusion en el publico nacional, ya que se asociaria
con su marca registrada “S Shacman” y que también se producira una dilucién de
la imagen comercial o marcaria de los productos que comercializaria, situacién
que seria injusta y contraria a derecho. Que por lo anterior, estima que la
contraparte, no poseeria un derecho equivalente al suyo, ya que no tendria una
marca registrada sobre el nombre de dominio en disputa, ni otro derecho que
pudiera rebatir el suyo, todos elementos que lo perfilarian como titular de un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

CUARTO: Que el segundo solicitante al evacuar el respectivo traslado, reitera que
posee un mejor derecho basado en su marca comercial “S Schacman” y en su
nombre de dominio “shacman-chile.cl” y agrega que la contraparte careceria de
registro marcario alguno en Chile, lo que lo dejaria en una situacién de inferioridad
juridica.

Expresa ademads, que no seria efectivo lo afirmado por la primera solicitante, en el

sentido que habria actuado indebidamente al registrar la marca comercial “S
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Schacman”, en Chile. Y ello porque, como demostraria con copias de correos que
acompanaria en autos, no solo habria sido autorizada por la empresa China a
efectuar el registro de la marca en Chile, sino que habria sido presionada a ello
por la propia empresa “Shaanxi”, y le habria solicitado que se encargara de
registrar y proteger la marca “Shacman” en Chile y en Peru, a través de la
empresa relacionada “Maquiperu” y relata el texto del correo electronico que
acompanaria.

Que por lo anterior, concluye sefialando que habria registrado en Chile la marca
“S Schacman”, legitimamente, de buena fe y por instrucciones de la empresa
china Shaanxi y que en los mismos términos la habria pedido la empresa
relacionada en Peru. Ademas, que se le habria solicitado por la empresa china,
que la pidiera a su propio nombre.

Afirma ademas, que en este juicio no se estaria debatiendo la validez de los
contratos con la empresa china, sino quien tiene un mejor derecho para pedir en
Chile las marcas y nombres de dominio de “Shacman”, y que tendria mejor
derecho, ya que el contrato de distribucién de la contraria, sélo le entregaria un
usufructo sobre la marca y los derechos de marketing por Internet en Chile. Que
tampoco se le otorgaria a la primera solicitante Automotriz Autocar, ningun
derecho a registrar o solicitar a su hombre, ni marcas comerciales, ni nombres de
dominios, por lo que se estaria extralimitando en sus acciones y funciones. Y
reitera que ella si habria actuado debidamente autorizada, por lo que su derecho
seria evidentemente mejor.

Agrega que la contraparte, estaria actuando a nombre propio, careceria por lo
mismo, de legitimacion activa para actuar en esta causa, y que no tendria ningun
derecho previo que hacer valer.

QUINTO: Que durante el periodo de prueba el primer solicitante acompané a los
autos los siguientes documentos: 1) Fotocopia de poder que le otorgd el primer
solicitante Automotriz Autocar S.A.; 2) Copia de certificados de registros marcarios
individualizados en el N°2 de lo principal de su escrito de demanda arbitral de
fs.70; 3) Copia simple de contrato de distribucién exclusiva de los productos de la
marca “Shacman”, con Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd.;
4) Copias de sentencias arbitrales recaidas sobre conflicto respecto de los
nombres de dominio todochile.cl y vifiasdelmaipo.cl.

SEXTO: Que el segundo solicitante durante el periodo de prueba acompané a los
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autos los siguientes documentos: 1) Impresion de la pagina Web del INAPI que da
cuenta del registro N° 887.628, de la marca “S Shacman” a su nombre; 2)
Impresion de la pagina web de Nic Chile, del dominio a su nombre “shacman-
chile”. 3) Copia impresa de correo electronico de 2-12-2010 de don Yan XIE,
representante en Chile de la empresa Shaanxi Heavy Duty Automobile Import &
Export Co., Ltd., dirigido a Juan Carlos Diaz, Gerente General de Clemsa y su
respuesta de fecha 2-12-2010.

SEPTIMO: Que el primer solicitante tiene como tal, prioridad sobre el nombre de
dominio “shacmanchile.cl” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante
probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer
solicitante.

OCTAVO: Que al efecto consta de la prueba rendida por el primer solicitante, que
suscribié un contrato de distribucién con la empresa china Shaanxi Heavy Duty
Automobile Import & Export Co., Ltd., y que en clausula novena consta que se le
otorga el uso de sus marcas en Chile.

NOVENO: Que si bien el segundo solicitante tiene registrada a su nombre la
marca “S Shacman”, segun sus dichos, lo hizo en virtud de un contrato con la
misma empresa china senalada en el considerando anterior.

Que todo lo anterior, permite concluir que tanto dicha actuacién, como la solicitud
del nombre de dominio de autos, tiene por objeto proteger los derechos de dicha
empresa china, por lo que dichos nombres de dominio y marcas citadas, tienen un
mismo origen comercial, y protegen en definitiva los mismo productos y derechos
de la empresa Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd.

DECIMO: Que sentado lo anterior, es preciso determinar quien esta legalmente
legitimado para solicitar el nombre de dominio de autos.

DECIMOPRIMERO: Que segln la prueba rendida por el primer solicitante,
especialmente el contrato de distribucion exclusiva acompanado a fs. 70 y el
hecho de no haber acompafnado por parte del segundo solicitante, documento
alguno para acreditar lo dictado como medida para mejor resolver, permite concluir
que no existe por parte de este segundo solicitante, un derecho vigente para
actuar en representacion de Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co.,
Ltd., ni menos para solicitar el nombre de dominio de autos, sin vulnerar lo
dispuesto en el articulo 14 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL.



125

DECIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “shacmanchile.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la
prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la
solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en

conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje y articulos 636 y

siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “shacmanchile.cl” al primer solicitante la

sociedad Automotriz Autocar S.A.
Il.- Que se rechaza la solicitud del segundo solicitante la sociedad Comercial Lo
Espejo Maquinarias Y Equipos S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, y notifiquesele en su oportunidad, la
presente sentencia por correo electrénico para los fines correspondientes y

devuélvansele los antecedentes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 3 - 2012.



