TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
detroit-diesel.cl
Rol N°027-12

Santiago, trece de junio de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, cinco de diciembre de dos mil once, don Ingo Sienknecht (Siwo Limitada),
siendo su contacto administrativo don Ingo Sienknecht, domiciliado en Los Leones nimero
cien, oficina veintiuno, Providencia, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripcion del
nombre de dominio “detroit-diesel.cl”; que con fecha veintiséis de diciembre de dos mil
once, los sefiores Detroit Diesel Corporation, representados por Estudio Federico Villaseca,
siendo su contacto administrativo don Max F. Villaseca M., ambos domiciliados en Avenida
Alonso de Coérdova niimero cinco mil ciento cincuenta y uno, piso ocho, Las Condes,
Santiago, solicitaron, asu vez, ante NIC Chile lainscripcion del nombre de dominio “detroit-
diesel.cl”, dando lugar a este 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”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciséis mil treinta y ocho, de fecha veintinueve
de marzo de dos mil doce, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucion del
conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via email y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
ambas solicitantes, sin que se produjera conciliacion.

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

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones los
senores Detroit-Diesel Corporation hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo
periodo la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado a los sefores Ingo Sienknecht (Siwo Limitada), éstos no
hicieron uso de él.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segiin consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba los sefiores Detroit-Diesel Corporation hicieron
uso del plazo.
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Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha seis de junio de dos mil doce.

Que existe constancia en autos que los sefiores Detroit-Diesel Corporation pagaron latotalidad
de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Detroit-Diesel
Corporation argumentan que su empresa fue fundada en el ano mil novecientos treinta y siete
por General Motors y fue originalmente conocida como “la Division de Detroit Diesel
Engine”. Sefalan que su primer producto fue la serie setentay uno del motor. Agregan que el
ocho punto dos L del motor Detroit Diesel, también conocido como el “Pincher del
combustible”, se introdujo en la década de mil novecientos ochenta. Sefialan que se encuentra
principalmente en el GMC serie B linea de autobuses comerciales y escolares. Indican que el
concepto marcario Detroit Diesel pertenece a su propiedad como se infiere de su familia de
registros marcarios. Consideran evidente la propiedad que tienen sobre este signo y que les
confiere el poder mas amplio y los faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las
utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Sefialan que cualquier semejanza entre el
nombre de dominio pedido por un tercero con su signo marcario llevaria a confusiones
innecesarias a los consumidores, provocando la dilucion marcaria de éste. Sostienen que
poseen el mejor derecho respecto del nombre de dominio y que corresponde le sea asignado en
definitiva, en detrimento de la pretension de los sefiores Siwo Limitada, que no tienen relacion
alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podra acreditar ningun
derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretension.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 778.132, “DETROIT DIESEL”,
mixta, productos, clase 12; Registro N° 470.405, “DETROIT DIESEL”, mixta, productos,
clase 12; Registro N° 424.331, “DETROIT DIESEL, mixta, productos, clase 7. Y su
titularidad respecto del siguiente nombre de dominio “detroitdiesel.com”.

Sefialan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
asaber: A) Criterio de la Titularidad de Marcas Comerciales pues son titulares de una serie de
registros marcarios; B) Criterio del Uso del Signo Marcario pues el primer motor de Detroit
Diesel data del ano mil novecientos treinta y siete, serie setenta y uno; C) Criterio de la
Insercion de la Marca Comercial en el Nombre de Dominio pues el nombre de dominio
solicitado se encuentra inserto en su marca comercial; D) Criterio de la Identidad del Signo
Pedido.

En Derecho citan las normas del Reglamento de NIC Chile; ElI Convenio de Paris, promulgado
mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario
Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”);
Articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica; Articulo N° 584 del Codigo
Civil; Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial; Doctrina nacional y extranjera plasmada en
la Jurisprudencia del Panel de Arbitros de NIC Chile.

Como fundamento de su argumentacion acompafian: Impresion obtenida de la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
778.132, “DETROIT DIESEL”, mixta, productos, clase 12, registrado con fecha veintitrés de
octubre de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad I ndustrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 470.405, “DETROIT DIESEL”,
mixta, productos, clase 12, registrado con fecha veintitrés de octubre de mil novecientos
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noventa y seis; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 424.331,” DETROIT DIESEL”, mixta,
productos, clase 7, registrado con fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro; Impresion de dos paginas obtenida de la pagina Web www.detroitdiesel.com, impresas
con fecha veintistis de abril de dos mil doce; Impresion de dos paginas tituladas
“Especificaciones del motor Detroit Diesel”, sin constar emisor y sin fecha e Impresion de
pagina obtenida de la pagina Web www.google.cl resultado de la busqueda de la expresion
“motores detroit diesel”, en que aparecen imagenes de motores, impreso con fecha veintiséis
de abril de dos mil doce.

Que en el periodo probatorio comparecen los sefores Detroit Diesel Corporation
acompaiiando los siguientes documentos: Copia Simple de Certificado de Registro de Marcas
Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia, Fomento
y Reconstruccion de Chile, Registro N° 778.132, “DETROIT DIESEL”, mixta, productos,
clase 12, registrado con fecha veintitrés de octubre de dos mil seis, emitido con fecha nueve
de marzo de dos mil siete; Copia Simple de Certificado de Registro de Marcas Comerciales
del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de Chile, Registro N° 470.405, “DETROIT DIESEL”, mixta, productos, clase
12, registrado con fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa seis, emitido con
fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho; Copia Simple de Certificado de
Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion de Chile, Registro N° 424.331, “DETROIT DIESEL”,
mixta, productos, clase 7, registrado con fecha veintinueve de marzo de mil novecientos
noventay cuatro, emitido con fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventay cuatro;
Impresion de pagina obtenida de la pagina Web www.google.cl, resultado de busqueda de
imagenes de “Detroit Diesel” en que aparecen fotos y dibujos de motores y articulos
vinculados a dicha empresa, impresa con fecha veintitrés de mayo de dos mil doce; Impresion
de dos paginas iguales obtenidas de la pagina Web www.dieselpro.com titulada “Detroit
Diesel® Engine Parts”, en que aparece logo de Diesel Pro-Power, informacion e imagenes
sobre motores y sus partes, impreso con fecha veintitrés de mayo de dos mil doce; Impresion
de tres paginas obtenidas de la pagina Web www.demanddetroit.com, titulada “Company
History-Detroit”, en que aparece logo de Detroit, informacion e imagenes de la empresa,
impreso con fecha veintitrés de mayo de dos mil doce.

TENIENDO PRESENTE:

1- Que consta en autos que los sefores 1ngo Sienknecht (Siwo Limitada) tienen la calidad
de primeros solicitantes puesto que pidieron el dominio en cuestion en estos autos, en forma
previaalos senores Detroit Diesel Corporation,

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en e Articulo 14, Inciso 1°, de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
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“arbitrador”, de |los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, €l
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sissema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto e mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo™-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la
expresion que constituye el dominio en cuestion y el interés de las partes respecto del mismo;
12.-  Que respecto del interés de la primera solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en el proceso que habiendo sido notificado en tiempo y forma, no comparecio en este proceso
y en consecuencia, su interés lo demuestra con la sola presentacion de su solicitud;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes
acompaiiados, no objetados, que es titular en Chile, de tres registros, de la marca Detroit
Diesel, para distinguir productos de la clase 7 y 12, del Clasificador Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, y especificamente con dichos registros
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distingue motores de combustion interna y sus partes, que el registro mas antiguo data del
ano 1984, que esta marca la usaen el mercado para distinguir los mencionados productos los
gue publicita ampliamente, gozando en la actualidad de un prestigio en el rubro;

14.-  Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio, es dable
en la especie considerar que si bien el conjunto “Detroit- Diesel”, esta estructurado en base a
expresiones preexistentes, no existe constancia en autos que un tercero haya usado esta
expresion en el rubro de motores y sus partes, como un signo identificador, con anterioridad
al establecimiento de la misma por parte del segundo solicitante, por lo que este Tribunal
deduce que éste es el primer adoptante o quien primero lauso en este rubro;

15.- Queesefectivo que dadala naturaleza del sistema de nombres del dominio, la practica
ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres del dominio a diferentes personas,
con la sola diferenciacion de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una
expresion una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;

16.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta practica en ningin caso
autoriza la posibilidad de obtener asignaciones de dominios, sobre un signo para ser usado en
el mismo rubro en que otro tiene derechos adquiridos sobre ella, la publicita y la ha
prestigiado en el mercado como de su propiedad;

17.- Que el dominio en cuestion en estos autos esta estructurado en forma cuasi-idéntica al
signo identificador del segundo solicitante “Detroit Diesel”, puesto que se diferencia solo en la
agregacion de un guion entre las dos palabras que lo constituyen, lo que no logra, en la
especie, ser suficiente factor diferenciador;

18.- Que €l sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolucion de
conflictos establecido, por su naturaleza, no solo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se
susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ambito, puesto que
también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su funcion social, cual es,
la de informar claramente a los usuarios de lared la procedencia de los servicios o actividades
gue se prestan con los mismos dominios,

19.- Que a través de inspeccién personal realizada por esta Arbitro al sitio web
www.detroit-diesel.cl, del primer solicitante, se ha constatado que éste usa este dominio para
comercializar repuestos para motores Detroit Diesel, esto es, el mismo rubro en que es
afamada la marca del segundo solicitante;

20.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de Ia
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion;

21.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al
primer solicitante, constando en autos el rubro en que lo usa, se afectaria derechos adquiridos
del segundo solicitante y ademas se afectaria la funcion de informacion a los usuarios de la
red, dadalainclusion en el dominio de una marca prestigiada por el segundo solicitante como
de su propiedad.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1-  Asignese el nombre del dominio Detroit-diesel.cl a los segundos solicitantes sefiores
Detroit Diesel Corporation;

2.- Eliminese la solicitud de dominio a nombre de los sefiores Ingo Sienknecht (Siwo
Limitada)

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.
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Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro
Maria Pia Bustos A.
Testigo.



