Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil doce
VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16740 de fecha 30 de agosto de 2012, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacion como arbitro para
resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio <fueldiesel.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por
correo electrénico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Claudio
Marcelo Gonzalez Meléndez (Taller Diesel Inyeccidén Limitada), Rut: 76.909.990-5, Lo Solar, Parcela 35,
Lampa, Santiago y como segundo solicitante Comercial Full Diesel S.A., Rut: 99.544.260-4, Contacto
Administrativo: Noelle Jeanneret, Napoledn 3565, Of. 510, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 31 de agosto del 2012, se tuvo por constituido el Tribunal
Arbitral y se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el dia viernes
07 de septiembre del 2012, a las 17.45 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar
al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 07 de septiembre del 2012, se llevd a cabo la referida audiencia con la presencia de
Carolina Hafemann, por el segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer solicitante, no
habiendo conciliacidn, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 13, con fecha 12 de septiembre del 2012, este tribunal arbitral declaré abierto el periodo
de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia lunes 01 de octubre
de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 16, Noélle Jeanneret Simian, abogado, presentdé un escrito de demanda, como
segundo solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, el nombre de dominio pedido por el primer solicitante se encuentra en abierta contradiccion con lo
previsto por el articulo 14 inciso 12 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL (en adelante el “Reglamento”) pues, a través de su uso, es susceptible de infringir derechos
validamente adquiridos por terceros, asi como de vulnerar los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil;

b) Que, Comercial Full Diesel S.A. se dedica a la importacién, comercializaciéon y reparacidon de repuestos
para maquinaria pesada y camiones, con presencia en nuestro mercado por casi una década;

c) Que, la expresion full diesel o fulldiesel, forma parte de la razén social de su mandante; se encuentra
inscrita a su nombre como comercial, y constituye, al mismo tiempo, el signo con el que su mandante se ha
hecho presente en la red de internet desde agosto de 2004 a través del nombre de dominio ‘fulldiesel.cl’;

d) Que, su mandante es asignatario del nombre de dominio ‘fulldiesel.cl’ desde el 07 de agosto de 2004,
calidad que ha mantenido de manera ininterrumpida hasta la fecha. A su vez, Comercial Full Diesel S.A. es
titular de los siguientes registros y solicitudes de marca comercial: Registro No. 760.971 de la marca full
diesel, denominativa, que distingue “servicios de importacion y representacion de maquinarias pesadas y
repuestos para maquinarias pesadas” de la clase 35 del Clasificador Internacional de productos y servicios;
Registros Nos. 934.318 y 934.320 de la marca fulldiesel, denominativa y mixta, respectivamente, que
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distingue “servicios de importacion, exportacion, representacion y comercializacion, sea al por mayor o al
detalle e incluyendo la comercializacion electrdonica, de maquinarias pesadas y repuestos de maquinarias
pesadas, asi como productos de las clases 07, 08, 09, 11, 12 y 16” de la clase 35 del Clasificador Internacional
de productos y servicios; Registros Nos. 934.319 y 934.321 de la marca fulldiesel, denominativa y mixta,
respectivamente, que distinguen “servicios de reparacion, mantenimiento y servicio técnico en general de
maquinarias pesadas y repuestos para maquinarias pesadas, asi como de productos de las clases 07, 08, 09,
11 y 12” de la clase 37 del Clasificador Internacional de productos y servicios; Solicitud No. 950.797 de la
marca fulldiesel, mixta, que distingue “mdquinas y mdquinas herramientas; motores (excepto motores para
vehiculos terrestres); acoplamientos y drganos de transmision (excepto aquellos para vehiculos terrestres);
instrumentos agricolas que no sean manuales; maquinaria de uso industrial y sus partes y repuestos” de la
clase 07 del Clasificador Internacional de productos y servicios;

e) Que, su mandante opera en el mercado desde inicios del afio 2004 con el nombre full diesel o fulldisel,
luego de haber sido constituida como sociedad en diciembre de 2003 con la misma razdn social. Su objeto
social es el de, entre otras actividades, “comprar, vender, distribuir, arrendar, fabricar, reparar, exportar,
importar y explotar toda clase de vehiculos, maquinarias, equipos, herramientas, repuestos, partes y piezas”.
El giro del primer solicitante es casi el mismo toda vez que, tal y como se aprecia de informacién de libro
acceso del Servicio de Impuestos Internos, su actividad econdmica consiste en la “reparacion de motores y
turbinas, de maquinarias y equipos de uso general y la fabricacion de carrocerias para vehiculos
automotores”;

f) Que, existe cuasi-equivalencia entre la expresion fulldiesel y el signo fueldiesel en el que consiste el
nombre de dominio de autos, asi queda en evidencia que las probabilidades de distinguir los signos en
cuestién en términos suficientes y apropiados son prdacticamente nulas, por lo que su mandante veria
seriamente conculcado su derecho de propiedad, ademas de resultar un factor de confusién en la red de
internet;

g) Que, el dominio en disputa infringe el articulo 14 de la Reglamentacidon vigente en cuanto: i) atenta contra
derechos vélidamente adquiridos por terceros, su mandante es el titular de la marca fulldiesel en Chile y
quien ha invertido en su promocién y posicionamiento en el mercado nacional, y ii) por contrariar los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil atendidos los riesgos que entrafia su uso por parte
de terceros, en este caso, por el primer solicitante;

h) Que, la expresién fueldiesel es practicamente equivalente a la expresion fulldiesel que su mandante ha
utilizado con gran éxito en nuestro mercado desde hace casi una década y no puede caber duda alguna que
la primera infringe derechos vdlidamente adquiridos por su mandante. Atendida la coincidencia en el giro o
actividad econdmica de ambas partes, se aprecia que el uso del dominio “fueldiesel.cl’ por parte del primer
solicitante es susceptible de satisfacer los supuestos de hecho que se describen en el articulo 3° de la Ley
20.169 que Regula La Competencia Desleal, que en su definicidon genérica considera como una conducta
contraria a la buena fe la que por medios ilegitimos persigue desviar clientela de un agente del mercado.
También se presta para configurar los supuestos del articulo 4° letra a) del mismo cuerpo legal por constituir
una conducta que sirve para aprovecharse indebidamente la reputacién ajena, usufructuando al mismo
tiempo de la fuerte inversion desplegada por su mandante atrayendo al consumidor para ofrecer,
potencialmente, productos de dudosa calidad;

i) Que, los principios contenidos en el Reglamento orientan a los actores del comercio para mantener la
estabilidad del orden juridico y los derechos de las partes involucradas, incluyendo el respeto al derecho de
propiedad, especificamente en este caso, el de la propiedad intelectual que debe ser cautelado siempre y en
todo caso, impidiendo que sean usurpados por terceros y/o generen confusion.De todo lo anterior se
concluye, pues, que el dominio ‘fueldiesel.cl’ se contrapone a lo dispuesto por el articulo 14 del Reglamento
que, como se dijo, estipula que “serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre [...] los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros”;
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j) Que, el principio “First Come, First Served” en consecuencia, no resulta aplicable al caso de autos, pues
ademads, de las innegables semejanzas graficas que existen entre los signos fulldiesel y fueldiesel, existen
importantes semejanzas fonéticas que considerar. En efecto, mientras que la expresion full no presenta
mayor complejidad en cuanto a su fonema, debe destacarse que el término fuel, que se traduce del inglés al
espafiol como “combustible”, se pronuncia como fiul. Ello revela que tanto uno como otro segmento
presentan un fonema de una letra “U” como vocal cerrada, dado el giro del primer solicitante y el significado
en espafiol de la expresidn fuel (esto es, “combustible”) y que se acompafia del término diesel, resulta
bastante evidente que la intencidén es que el signo fuel posea el fonema que le corresponde en inglés por
haber sido usado en dicho sentido;

k) Que, considerando las letras que considera uno y otro nombre (fulldiesel y fueldiesel) y su ubicacién, no
s6lo en cada nombre en si mismo sino que el teclado un computador, las posibilidades de errar al digitarlas
no son menores. Por lo mismos, las posibilidades de error en el acceso a cada sitio son altisimas por errores
de digitacidn;

I) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompaiio los siguientes documentos:

1.- Copia de la inscripcién en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago de su
mandante.

2.- Impresion obtenida del sitio web del Servicio de Impuestos Internos, de “Consulta Tributaria de
Terceros”, del rut 99.544.260-4 de su mandante.

3.- Copia de la inscripcion social, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago
que rola a fojas 28.682, nimero 20.707 del Registro de Comercio de Santiago del afio 2007 del primer
solicitante.

4.- Impresion obtenida del sitio web del Servicio de Impuestos Internos, de “Consulta Tributaria de
Terceros”, del rut 76.909.990-5 del primer solicitante.

5.- Copia del certificado de registro No. 760.971, 934.318 y 934.320, 934.319 y 934.321.

6.- Impresidn de dos pdaginas obtenidas del sitio web de NIC Chile, del dominio ‘fulldiesel.cl’.

7.- Copia de la inscripcién No. 183.017 de su mandante ante el Departamento de Derechos Intelectuales
respecto de su pdagina web.

OCTAVO: Que, con fecha 18 de octubre de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de
asignacion de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se
tuvieron por acompaiados, con citacién.

NOVENO: Que, con fecha 18 de octubre de 2012, este Tribunal Arbitral, declaré abierto el periodo de
respuestas por el término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia 25 de octubre de 2012,
apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, con fecha 05 de noviembre de 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer
solicitante, este Tribunal Arbitral resolvid citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que
corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
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SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizaciéon por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacion se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soporté la carga y, como es obvio, a su no realizacidn
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levanté la carga. Al hilo de lo sefialado, como el
juez no esta autorizado para omitir la dictacién de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al
principio de inexcusabilidad, debe determinar cudl de las partes debe padecer las consecuencias
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondia. Resulta pacifico entre
nosotros que la distribucidn de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir
de lo prescrito en el articulo 1698 del Cddigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su
extincién al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit
probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega).
A partir de la norma sefialada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberd probar lo que sostiene y fundamenta su
pretension, mientras que el demandado debera probar lo que sostiene y fundamenta su oposicion a la
pretensién del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VELEZ. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible
conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuirsele cierta responsabilidad, ya que
dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria ni siquiera el
patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, ademas, de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posicion juridica no importaba a la referida primera solicitante
incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la
marca y expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, como
para presumir que no existird confusidn con el publico al que pretende asistir uno u otro solicitante; maxime
cuando no consta en autos la utilizaciéon que pretendera dar el primer solicitante a su sitio, por lo que resulta
justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el publico pueda confundir el sitio como del
segundo solicitante. Maxime cuando el primer solicitante aparece una persona juridica, cuyo rubro es el
mismo en el que se desempefia el segundo, como ha acreditado el segundo solicitante.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a
la expresidon “fulldiesel”, Registros 760.971, 934.318, 934.320, 934.319 y 934.321., para distinguir distintos
productos y servicios de la clase 35 y 37, mas el dominio fulldiesel.cl, muy similar al solicitado, lo que
constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. Sin que el primero haya
acreditado, de forma alguna que el rubro al que pretende acceder con el dominio que pretende, no coincide
de forma alguna con las clases registradas, es mas ha quedado acreditado su falta de interés en el dominio
en cuestidn, al no comparecer al procedimiento, pese a estar debidamente emplazado. En consecuencia, el
segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica sus pretension, asi
ha acreditado ser una institucién de larga trayectoria nacional y de publico y notorio conocimiento en el
rubro de magquinarias, unido a una conducta comercial consistente y concluyente. Ademads, posee marcas
comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, su marca se
estructura en torno al signo fulldiesel, sin que el cambio de la vocal “e” por la consonante “I”, constituya un
elemento suficientemente diferenciador, ya que fonéticamente resultan muy similares, tanto en inglés
como espafiol, y desconocemos la utilizacion que se le dard, todo lo anterior acredita el interés del segundo
solicitante en proteger el dominio en cuestion.
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SEXTO: Que, adicionalmente debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre
servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se
identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, y el segundo solicitante aporté elementos
de su actividad, por lo que hay indicios como para presumir que su actividad afectara la proteccion marcaria
del segundo y esto evidencia la posible confusién que podria traer entre consumidores y usuarios en
relacion a las marcas comerciales del segundo solicitante, y afectar los derechos validamente adquiridos en
el derecho marcario por dicho solicitante. Fuera de que el dominio solicitado fueldiesel.cl, es muy similar al
dominio del segundo solicitante fulldiesel.cl, haciendo absolutamente evidente la posibilidad de
typosquatting, alegada por el segundo.Lo que impide resolver a su favor, pese a que en innumerables
casos se ha fallado a favor de las actividades de emprendimiento, cuando acreditan que no afectaran los
derechos de terceros, o que actuaran en otros rubros, areas de proteccion, etc. Lo que no ha ocurrido en
autos.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o
alegar los hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por
lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcién jurisdiccional. Prueba que en
el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las
oportunidades posibles para ello, es mas hay indicios en autos, que acreditan su desinterés en el dominio en
cuestion.

OCTAVO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado reiteradamente la amplia libertad
para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y
JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en
contra de Portales Coya, Mdnica: "...el drbitro arbitrador estd llamado a fallar conforme a la prudencia y
equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si
existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez
drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente
inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”. En el caso sub lite, han sido las
maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del
derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido
en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “fueldiesel.cl”, al
segundo solicitante Comercial Full Diesel S.A., Rut: 99.544.260-4, sin costas dada la inactividad del
primer solicitante.

2. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacidn de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente para su inmediato
cumplimiento.

4. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.
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Rol 16.740-2012/ Nic

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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