En Santiago de Chile, a 20 de septiembre de dos mil doce, en Mac lver 125 piso 8, Santiago, en
los autos por la revocacién del nombre de dominio eaton.cl, suscitado entre Rafael Covarrubias
Porzio, representando a Eaton Corporation (RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO), RUT 9.358.839-
8, domiciliado en Cerro El Plomo N. 5680, Piso 19, Las Condes, y Departamento Comercial
(NICOLAS ENRIQUE CONTRERAS MORA), RUT 13.481.915-4, domiciliado en CAMINO SAN
PEDRO 9580 - PUDAHUEL, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 09 de abril de 2012, Rafael Covarrubias Porzio, representando a Eaton
Corporation (RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO) presentd ante NIC Chile solicitud de
revocacion del nombre de dominio eaton.cl, cuyo actual asignatario es Departamento Comercial
(NICOLAS ENRIQUE CONTRERAS MORA).

2. Que conforme consta a fojas 1 de autos, con fecha 12 de junio de 2012, mediante oficio OF
16480, dofia Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la
suscrita su designacion como arbitro del conflicto por la revocacion del nombre de dominio
eaton.cl, suscitado entre las partes ya individualizadas. En virtud del mismo oficio se remitieron
los antecedentes presentados por el revocante.

3. Que por resolucion de fecha 13 de junio de ese mismo afio se acepto la designacion como arbitro
arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el menor
tiempo posible, citdndose a las partes a una primera audiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento, a realizarse el dia viernes 22 de junic del afio 2012 a las 12:30 horas,
notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 13.

4. Que a fojas 23 consta que en la fecha sefialada se realizd la audiencia fijada. No habiéndose
logrado acuerdo entre las partes, se fijé el procedimiento arbitral.

5. Que a fojas 25 rola la demanda de revocacién de nombre de domino presentada por Rafael
Covarrubias Porzio, representando a Eaton Corporation (RAFAEL COVARRUBIAS
PORZI0), ya individualizado en autos, quien sefiala los siguientes antecedentes de hecho y de
derecho.

Sefiala que lo primero que evoca la palabra EATON es la marca de una compariia proveedora
lider de componentes eléctricos, sistemas para la calidad de distribucion de energia y control,
componentes hidraulicos, sistemas y servicios para equipos industriales y moviles, combustible
aeroespacial, sistemas hidraulicos y sistemas neumaticos para uso comercial y militar, tren
motriz de camiones y automoéviles y sistemas de propulsion para el ahorro de combustible,
rendimiento y seguridad. Agrega que la empresa vende sus productos en mas de 150 paises.

Manifiesta que su mandante es la legitima duefia y usuaria de la marca EATON, la que estima
como mundialmente conocida. Presenta una lista de registros marcarios para el signo EATON,
registros de los que es ftitular. Del listado se observan marcas en Chile y el extranjero. Los
registros realizados en nuestro pais datan de 1991 y 1984. Al respecto, destaca que la mayoria
de los registros marcarios aludidos son anteriores a la fecha de la concesién del nombre de
dominio al demandado, esto es 10 de abril de 2006. Agrega que su mandante es titular de los
dominios eaton.com y eaton.biz. Estima que de todo lo expuesto se desprende que su
representada es la creadora original de la marca EATON.

Hace presente que el demandado vende productos de la marca de su representada, lo que
demostraria que este conocerfia la marca EATON y que ademas sabria con certeza que dicha
marca le pertenece a su mandante, con quien el demandado tiene una relaciéon comercial, al ser
éste distribuidor en Chile de los productos de la revocante.



Considera que la calidad de vendedor de los productos EATON no faculta al demandado para
registrar el dominio que se solicita revocar. A su vez expresa que no existe acuerdo entre las
partes de esta disputa que autorice al demandado a ser titular del dominio de que se trata.

Afirma que la titularidad del dominio eaton.cl por parte del demandado produce un grave dafio a
los intereses de su representada, toda vez que el publico consumidor asociaria el dominio que se
solicita revocar con la marca de su mandante y no con un distribuidor de sus productos. Ello
resulta injusto para otros distribuidores, toda vez que los consumidores que visitan el dominio de
que se trata podrian pensar que existiria un acuerdo de exclusividad entre su representada y el
demandado. Asevera que la situacién normal es que el sitio nacional de una marca internacional
contenga links hacia todos los distribuidores nacionales de los productos de dicha marca, en
circunstancias que en el caso de autos eaton.cl informa de los productos vendidos por la
demandada, dando a entender que es el distribuidor exclusivo de los productos Eaton en Chile,
siendo en consecuencia un elemento tergiversador del mercado.

Sostiene que los consumidores podrian pensar que Starclutch, empresa asociada al demandado,
es la creadora de la marca EATON y ademas, dado que el demandado solo distribuye productos
EATON asociados con repuestos automotrices, los consumidores podrian limitar el campo de la
marca a ese ambito.

Observa que bajo el acapite “nuestras marcas” el demandado incluye diversas marcas ademas
de la de su representada, marcas que constituyen la competencia de sus productos, con lo que
se podria inducir a confusion en los consumidores, lo que redundaria en que la marca EATON
pierda valor en el mercado chileno.

Opina que la titularidad del dominio por parte del demandado significa un gran beneficio para
este, ya que se estaria favoreciendo con la fama y prestigio de su mandante.

Cree que la utilizacién del dominio que se solicita revocar por parte de su actual titular es
contraria a la buena fe, la ética mercantil y las normas sobre abuso de publicidad.

Alega que el demandado no es conocido por el signo EATON, sino por la expresion Star Clutch.
Asegura que la mala fe del actual asignatario es manifiesta en tanto al comercializar productos
EATON conoce que dicha marca le pertenece a su mandante.

Cita el articulo 14 de la Reglamentacién de Nic Chile y asevera que el demandado ha infringido
todas las hipétesis alli establecidas.

A continuacion se refiere a las normas sobre abusos de publicidad. Al respecto cita los articulos 4
y 13 del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria.

Estima que el actual asignatario ha incurrido en la clase de actos descritos por la ley N° 20.169,
que regula la competencia desleal. Al respecto se refiere a los articulos 3 y 4 de esta ley.

Manifiesta que es muy comun que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma
directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresa, grupos, etc con quién se identifica a
esa denominacion.

Se refiere al articulo 20 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio .CL.

Indica que las condiciones necesarias para considerar una inscripcion como abusiva se cumplen
en el caso de autos, toda vez que el dominio que se solicita revocar corresponde a la marca de
su mandante, la calidad del demandado de distribuidor de los productos de su representada, no
implica que este posea derechos para utilizar dicha marca en internet a su exclusivo favor y la
mala fe del demandado quedaria en evidencia al conocer éste, en su calidad de proveedor de
productos EATON, que esa marca le pertenece a un tercero. Agrega que en su parecer en el
caso de autos concurren, con respecto a la mala fe, las causales b), c) y d) del articulo 22 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL. A mayor
abundamiento expresa que el demandado, a través de su titularidad del dominio que se solicita
revocar, impide a su mandante la correcta promocién de su marca en Chile a través del medio
mas obvio en Internet, esto es el dominio eaton.cl. A su vez afecta los negocios de la
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competencia, en tanto los consumidores tenderan a pensar que el demandado es el distribuidor
exclusivo en Chile de los productos EATON y crea confusién en el mercado, la que operaria en
beneficio del demandado y en perjuicio de su representada.

Expresa que no cabe en autos la aplicacién del principio first come first served, en tanto este
operaria cuando ambas partes actian de buena fe y tienen intereses legitimos que puedan ser
considerados como equivalentes, circunstancias que no se darian en el caso de autos.

Hace presente que si bien los intereses involucrados en la disputa son de naturaleza
principalmente privada, estos tendrian igualmente implicancia publica. Fundamenta dicha
aseveracion en los efectos de desinformacion en el sistema que se producirian de aplicar el
principio first come first served.

Destaca que los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como
identificadores comerciales, lo que ha derivado en el surgimiento de conflictos entre marcas y
nombres de dominios. Sefiala que en la resolucién de estos conflictos la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha pronunciado en el sentido de establecer que el registro
como nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte del titular, en apoyo
a esta afirmacion cita diversos fallos de la OMPI.

En lo que se refiere a la jurisprudencia nacional cita los fallos sobre los dominios
morganstanley.cl, portalladehesa.cl, toyotomichile.cl, americanexpress.cl, caterpillar.cl 'y
pesquerapalacios.cl. Pone de relieve que en todos los fallos citados se reconocio la trayectoria
de las empresas revocantes respecto de sus nombres o marcas, asi como la famay notoriedad
de las mismas y la mala fe del demandado al haber inscrito a sabiendas nombres de dominio que
se identifican con un tercero, sin contar con las licencias o autorizaciones correspondientes.

En cuanto a la especial proteccion que merecen las marcas notorias cita el articulo6 bis y 8 del
Convenio de Paris, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y los articulos 16.2 y 16.3 de los
acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile.

Finalmente solicita la condena en costas del actual asignatario.

6. Que a fojas 98 la revocante acompafia una serie de documentos que, en su parecer acreditarian
que su mandante, a través de su filial brasilefia, tenia relaciones con el demandado de autos, lo
que demostraria el conocimiento de este ultimo de la marca Eaton.

7. Que el demandante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafo
documentos a fojas 44 y siguientes y a fojas 100 y siguientes, los cuales no fueron objetados por
la contraria.

8. Que pese a que la primera solicitante comparecio a través de agente oficioso a la audiencia de
conciliacion y/o fijacion del procedimiento, no ratifico la representacion de tal agente, no present6
argumentacion alguna, ni allegé antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones 0 a
desacreditar aquellos presentados por la contraria.

9. Que a fojas 111 se cité a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico a ambas
partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar si segin lo
establecido en la Reglamentacién para el Registro de Nombres de Dominio .CL (en adelante e
indistintamente, el Reglamento) existe mérito suficiente para acoger la solicitud de revocacion del
dominio eaton.cl, y asignarlo a la demandante en estos autos.



SEGUNDO: Que, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro arbitrador,
que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le
indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucién de
conflictos.

TERCERO: Que segun lo sefiala el parrafo niumero 22 del Reglamento, sera causal de revocacion de
un dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

CUARTO: Que de acuerdo al mismo numero, se considerara que la inscripcion de un dominio es
abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: la identidad o engafnosa similitud del
dominio inscrito con una marca de productos o servicios sobre los que tiene derecho el reclamante,
la falta de interés legitimo de su asignatario y que el nombre de dominio haya sido inscrito o usado
de mala fe.

QUINTO: Que en relacién a la primera de las condiciones citadas, la demandante ha alegado que la
asignacion del nombre de dominio en disputa afecta sus derechos validamente constituidos,
especificamente sus derechos marcarios en nuestro pais y en el extranjero sobre el signo EATON y
su identificacion en internet a través de los dominios eaton.com y eaton.biz, afectacion que se haria
mas evidente si se considera que la demandada opera el dominio en disputa redireccionado al
dominio starclutch.cl, sitio a través del que se indica que la empresa del mismo nombre importa y
distribuye, entre otras marcas, los productos de la demandante en Chile. Vale destacar que si bien
es cierto la revocante reconoce a la demandada como uno de sus distribuidores en nuestro pais en
ninguin caso le reconoce exclusividad. Es en razén de acreditar esta argumentacion y en apoyo de
su derecho que la demandante acompafi6 la documental que consta en autos, de la cual se
desprende que cuenta con registros marcarios para el signo EATON y es titular de los dominios
referidos, los que se encuentran activos y con contenidos que aluden a su marca EATON. Cabe
hacer presente que este signo corresponde a una expresion sin significado en nuestro idioma.
Respecto del demandado este no ha alegado ni acreditado la titularidad de derechos sobre la
expresion contenida en el dominio en disputa. Al respecto la revocante sefala que su mandante no
ha autorizado al demandado para utilizar en modo alguno su marca comercial. De acuerdo a lo
sefalado este tribunal estima acreditado el primer requisito de la inscripcién abusiva, esto es que el
nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio
sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

SEXTO: Que en relacidén con la falta de interés legitimo del actual asignatario, cabe indicar que, de
acuerdo a lo sefialado por el demandante, antecedentes no controvertidos por el demandado, las
actividades de ambas partes estarian intimamente relacionadas. En efecto, el demandado
comercializa productos del demandante, pero no posee derechos de distribucién exclusivos
respecto de los productos EATON y no estaria autorizado para utilizar la marca del demandante.
Por otra parte, al introducirse al dominio en disputa este se redirecciona al dominio starclutch.cl, el
cual pertenece a un tercero distinto de las partes de autos. La pagina alojada en dicho dominio
indica que Starclutch es una empresa que se dedica a la importacion y distribucion de embragues,
frenos de aire y sus componentes y contiene un ment denominado “Nuestras marcas” en el que se
lee la expresion EATON, junto a otras marcas, lo que podria provocar confusion en el publico. Este
tribunal no considera como legitimo el interés del demandado de utilizar un signo que corresponde a
un registro marcario sobre el que no tiene derechos, para vincularlo a un dominio en el que la marca
EATON aparece junto a otras marcas y que ademas se encuentra relacionado con las actividades
de la demandada.

SEPTIMO: Que en relacion con el requisito siguiente, esto es la inscripcion y uso de mala fe del
dominio, cabe indicar de acuerdo a lo expuesto en los considerando anteriores se configura mala fe
en la inscripcion del dominio en disputa, puesto que de los antecedentes expuestos se observa que
las actividades de ambas partes estan intimamente relacionadas, por lo que el demandado no podia
menos que saber de la existencia de la marca EATON; que el actual asignatario, fuera de la
titularidad del dominio que en estos autos se solicita revocar, no tiene derecho alguno sobre la
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expresion EATON, ni contratos de distribucion exclusivos, ni autorizacién por parte de la demandante
para su uso; que la demandante tiene derechos marcarios sobre esa expresion, que el signo es parte
de su razén social y que la palabra contenida en el dominio en disputa no tiene un significado
conocido en nuestro idioma. De acuerdo a lo anterior este tribunal considera que la conducta del
demandante debe ser calificada como una conducta de mala fe. A mayor abundamiento, debe
considerarse que la actitud del demandado, de reconducir el dominio eaton.cl al dominio starclutch.cl
-en el que se promociona la comercializacion de productos de diversas marcas, entre ellas EATON-,
estaria en concordancia con la conducta que la letra d) del tercer inciso del parrafo 22 del
Reglamento, califica como circunstancia que evidencia y demuestra la mala fe del asignatario del
dominio objetado, esto es el que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web 0 a cualquier otro lugar en linea,
creando confusion con la marca del reclamante.

OCTAVO: Que, sélo el demandante ha allegado pruebas y antecedentes a estos autos que llevan a
concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin que el demandado haya objetado o contra
argumentado. En efecto, el demandado gozo de un plazo de 10 dias habiles para evacuar el
traslado concedido respecto de la demanda arbitral, sin que lo haya evacuado, no habiendo ademas
realizado ninguna diligencia, ni objetado los documentos acompafiados en tiempo y forma por el
demandante, por lo que se tienen por reconocidos y validos para todos los efectos del presente
pleito. Su inactividad, pese a haber sido notificado por carta certificada y correo electronico tal como
prevé el reglamento de Nic Chile, ha motivado que esta arbitro no pueda apreciar con exactitud
dénde radicaria el interés legitimo del demandado sobre el nombre de dominio en disputa, asi como
que eventuales derechos o pretensiones podrian verse afectados por la revocacion de dicho nombre
de dominio y su asignacién al demandante.

NOVENO: Que, estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccion hacia el mejor

derecho del demandante al nombre de dominio en disputa eaton.cl, por lo que habra de acogerse
su pretension a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Que atendido el mérito de los antecedentes, se acoge la solicitud de revocacion, asignandose
el nombre de dominio "eaton.cl" al demandante Rafael Covarrubias Porzio, representando a
Eaton Corporation (RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por
correo electrénico firmado digitaimente.

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a continuacién:

..\ . ..’,'
Marianela del Carmen Olivares Soto L re{‘{@%\
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