
En Santiago de Chile a 3 de abril de 2007-. 

 

 

VISTOS 

 

I-. PARTE EXPOSITIVA 

 

I. 1.- Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por oficio OF06381 de fecha 6 de Julio de 2006 me notificó de la designación 

como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de 

dominio “hotwheels.cl”, designación que acepté con fecha 13 de julio de 2006, y que fue 

notificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico. 

 

I.2.- Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) Boletín Inmobiliario Limitada, Rut 76.327.570-1, 

representado por don Eduardo Andrés Tello Aravena, Rut 10.302.158-8, con domicilio en 

Quinchao 5822, comuna de Estación Central, Santiago, correo electrónico 

eduardofox29@hotmail.com; 2) Mattel, Inc., Rut 78.169.860-1, representada por el 

Estudio Federico Villaseca y Cía, y en autos por el abogado don Oscar Rodríguez Baeza 

con domicilio en Alonso de Córdova 5151 Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, 

correo electrónico villaseca@villaseca.cl. 

 

I. 3.- Objeto del arbitraje. 

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “hotwheels.cl”, 

suscitado entre las partes antes individualizadas. 

 

I.4.- Procedimiento 

Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las 

normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia 

arbitral con la asistencia de ambas partes.  

 



 

I.5.- Período de Planteamientos.- 

 

I. 5.1.- Planteamientos de Boletín Inmobiliario Limitada. 

Consta a fojas 25 y siguientes de autos que don Eduardo Tello Aravena en representación 

de Boletín Inmobiliario Limitada presentó escrito de planteamientos argumentando su 

mejor derecho sobre el nombre de dominio “hotwheels.cl”, señalando que se procedió a 

solicitar el dominio antedicho para comercio electrónico de partes y piezas para la 

personalización de vehículos automotrices. Tal como lo aconseja NIC Chile, se revisó por 

parte del solicitante la base de datos del DPI y confirmó que la marca “hotwheels” estaba 

registrada en la clase 28 que distingue, entre otros, juguetes. Por tanto, el solicitante 

estima que no hay derechos exigibles de propiedad sobre un sitio web ya que éstos se 

protegen en la clase 38 y “hotwheels”, al no tener derechos inscritos en dicha clase, no 

podría exigir propiedad sobre hotwheels.cl. A mayor abundamiento, el solicitante señala 

que Mattel, Inc., como segundo solicitante no podría argumentar daño comercial ni 

publicitario ya que su línea de productos se promociona a través del sitio web 

“hotwheels.com”.  

 

I. 5.2.- Planteamientos de Mattel, Inc. 

Consta a fojas 31 y siguientes  de autos que don Oscar Rodríguez Baeza en 

representación de Mattel Inc., presentó escrito de planteamientos argumentando su mejor 

derecho sobre el nombre de dominio “hotwheels.cl”, señalando que Mattel, Inc. es el 

creador y quien le ha otorgado fama y notoriedad al signo “HOT WHEELS” como marca 

comercial. Los registros marcarios de que  es dueño Mattel, Inc., son los siguientes, a 

saber: 599.549, para distinguir productos de la clase 28, denominado “HOT WHEELS”; 

576.133, para distinguir productos de la clase 28, denominado “HOT WHEELS 

MATTEL”; 367. 715, para distinguir productos de la clase 28, denominado “HOT 

WHEELS”; 234.243, para distinguir productos de la clase 28, denominado “HOT 

WHEELS”. Señala que todo  lo expresado anteriormente, evidencia la propiedad de 

Mattel, Inc.,  sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y lo faculta para 

apropiarse,  de manera exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de 



proporcionar. Agrega que la propiedad de Mattel, Inc., se encuentra amparada por la 

Constitución en su artículo 19 N° 25 y por el Código Civil en su artículo 584. Dicha 

normativa, garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual 

detenta Mattel, Inc., y que, mediante esta presentación, reivindica su mejor derecho de 

inscribir el dominio de autos. La fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe 

entre muchas cosas, a la calidad de los productos que se distinguen con ella y a una 

ingente inversión publicitaria que realiza cada año Mattel, Inc. Explica que, por ende, 

cualquier semejanza con el signo de Mattel, Inc. en Internet llevaría a confusiones 

innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a Mattel, Inc., 

beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. Agrega además 

que de acuerdo a lo anterior es Mattel, Inc., quien tiene, sin duda alguna, el mejor 

derecho respecto del nombre de dominio “hotwheels.cl” y, por lo tanto, corresponde que 

éste le sea asignado en definitiva, en detrimento del primer solicitante que no tiene 

relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no podrá acreditar ningún 

derecho, ni societario, ni marcario que apoye su pretensión. Expresa también que, según 

se señaló anteriormente, es Mattel, Inc. quien tiene marcas comerciales registradas con el 

signo en disputa, lo que no sucede con el primer solicitante. Indica asimismo que el 

primer registro marcario del signo HOT WHEELS data del 4 de febrero de 1981. Señala 

además, que el dominio solicitado coincide con las marcas registradas de Mattel, Inc. 

Agrega en este sentido, que Hot Wheels es una marca famosa y notoria en el segmento de 

juguetes y autos de colección, por lo que la inscripción solicitada por el demandado 

contraría derechos marcarios válidamente adquiridos por Mattel, Inc., como también 

normas sobre abusos de publicidad y principios de competencia leal y ética mercantil. 

Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los 

siguientes documentos con citación:  

- Copia simple del certificado de registro N° 599.549, clase 28, marca HOT 

WHEELS.  

- Copia simple del certificado de registro N° 576.133, clase 28, marca HOT 

WHEELS.  

- Copia simple del certificado de registro N° 367.715, clase 28, marca HOT 

WHEELS.  



- Copia simple del certificado de registro N° 234.243, clase 28, marca HOT 

WHEELS.  

- Promoción Terra Hotwheels Racing de Mattel.  

- CD con comerciales Hot Wheels.  

- Folleto Publicitario de Hot Wheels.  

- Auto de colección Hot Wheels. 

 

I. 6 Etapa de Respuestas.- 

 

I. 6.1 Respuesta de Boletín Inmobiliario Limitada 

Boletín Inmobiliario Limitada no evacuó respuesta a los argumentos y pruebas 

presentadas por Mattel, Inc. 

 

I.6.2 Respuesta de Mattel, Inc. 

Consta a fojas 57 y siguientes de autos que don Bernardo Serrano Spoerer en 

representación de Mattel, Inc. evacuó traslado argumentando su mejor derecho sobre el 

nombre de dominio “hotwheels.cl”, señalando que a los actores comerciales les asiste el 

derecho a  capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de 

actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se 

traduce en una protección del bien común. Agrega que esta disquisición, que apela a los 

principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de 

Mattel, Inc., y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la 

Internet no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano de 

un día para otro, y de esta manera desconocer la notoriedad de la marca comercial de 

Mattel, Inc. Señala además que se pretende que este caso sea evaluado más allá de la 

aplicación inmediata del principio first come first served, que en muchos casos involucra 

una profunda injusticia. Agrega que para comprender mejor la legitimidad de la 

pretensión de Mattel, Inc., resulta fundamental expresar que Mattel, Inc., es una 

destacada y ampliamente posicionada empresa. Señala que dado el carácter que poseen 

los productos de Mattel, Inc., éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que 

le ha posibilitado ser una de las empresas líderes a nivel mundial. En este sentido, y con 



el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de 

acuerdo a la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, el concepto Hotwheels conforme se 

desprende de los registros ya individualizados. Se agrega que, la expresión solicitada por 

la contraria es idéntica  a la marca comercial de Mattel, Inc. entonces queda una solicitud 

carente de fundamento legal por parte del primer solicitante, que claramente vulnera los 

intereses de Mattel, Inc. Expresa que este tipo de conductas son perniciosas para el 

sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan 

nuestro ordenamiento jurídico. El concepto HOT WHEELS se utiliza como marca 

comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad 

sobre esta expresión.  

 

II PARTE CONSIDERATIVA 

 

II.1  Consta a fojas 2 de estos autos que Boletín Inmobiliario Limitada, con fecha 03 

de abril de 2006 solicitó el nombre de dominio “hotwheels.cl”. También se encuentra 

acreditado en autos, a fojas 3,  que Mattel, Inc., lo solicitó con fecha 12 de abril de 2006. 

 

II.2 Que se encuentra acreditado en autos que Boletín Inmobiliario Limitada 

fundamentó su mejor derecho en que se procedió a solicitar el dominio antedicho para 

comercio electrónico de partes y piezas para la personalización de vehículos 

automotrices. Agrega que, tal como lo aconseja NIC Chile, se revisó por parte del 

solicitante la base de datos del DPI y se encontró que la marca “hotwheels” estaba 

registrada en la clase 28 que distingue, entre otros productos, juguetes. Señaló además  

que no hay derechos exigibles de propiedad sobre un sitio web ya que éstos se protegen 

en la clase 38 y, “hotwheels” al no tener derechos inscritos en dicha clase, no podría 

exigir propiedad sobre hotwheels.cl A mayor abundamiento, el solicitante señala que 

Mattel, Inc., como segundo solicitante no podría argumentar daño comercial ni 

publicitario ya que su línea de productos se promociona a través del sitio web 

“hotwheels.com”.  

 



II.3 Que Mattel, Inc., fundamentó su mejor derecho en que Mattel, Inc. es el creador y 

quien le ha dado fama y notoriedad al signo HOT WHEELS. Fundamenta que Mattel, 

Inc., es titular de los siguientes registros de marcas: Registro N° 599.549, marca 

denominativa “HOT WHEELS”, para distinguir productos de la clase 28; Registro N° 

576.133, marca denominativa “HOT WHEELS MATTEL”, para distinguir productos de 

la clase 28; Registro N° 367. 715, marca denominativa “HOT WHEELS”, para distinguir 

productos de la clase 28 C, concedida con fecha 25 de Abril de 1991; Registro N° 

234.243, marca denominativa “HOT WHEELS”, para distinguir productos de la clase 28 

C, concedida con fecha 4 de Febrero de 1981. Por lo tanto, señala que Mattel, Inc., es 

quien tiene las marcas comerciales registradas con el signo en disputa, lo que no sucede 

con el primer solicitante. Indica asimismo, que el primer registro marcario del signo HOT 

WHEELS data del 4 de febrero de 1981, tal como se acreditó. Señala además, que el 

dominio solicitado coincide con las marcas registradas de Mattel, Inc. Agrega en este 

sentido, que Hot Wheels es una marca famosa y notoria en el segmento de juguetes y 

autos de colección, por lo que la inscripción solicitada por el demandado contraría 

derechos marcarios válidamente adquiridos por Mattel, Inc., como también normas sobre 

abusos de publicidad y principios de competencia leal y ética mercantil. Señala que a los 

actores comerciales les asiste el derecho a  capitalizar su trayectoria comercial, como 

justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya 

protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Agrega que 

esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta 

esencial para entender la pretensión de Mattel, Inc., y se traduce en un firme y radical 

llamado a que una realidad como la Internet no puede quebrar o negar principios 

esenciales del actuar económico humano de un día para otro; y de esta manera 

desconocer la notoriedad de la marca comercial de Mattel, Inc.  

 

II.4 Que se encuentra acreditado en autos, que Mattel, Inc. es titular de diversos 

registros para la marca “Hot Wheels”, que datan del año 1981. 

 

II. 5 Que debe considerarse que el nombre de dominio solicitado “hotwheels.cl” es 

idéntico a las marcas registradas por Mattel, Inc.,  a saber, “Hot Wheels”.  Asimismo, el 



segundo solicitante ha suministrado pruebas tendientes a acreditar la fama y notoriedad 

de su registro de marca “hotwheels”, pruebas que no fueron objetadas por el primer 

solicitante. 

 

II. 6 Que atendido los antecedentes expuestos, y conforme con el mérito de las pruebas 

acompañadas, queda claro que el Primer Solicitante del dominio en disputa, Boletín 

Inmobiliario Limitada, no ha logrado fundamentar su mejor derecho al dominio 

“hotwheels.cl”. 

 

Los antecedentes acompañados por éste, así como sus argumentos, ponen de manifiesto, 

implícitamente, una exageración de los alcances y sentido del principio “first come first 

served”. 

 

Este principio debe ceder necesariamente a otras consideraciones, para evitar la 

aplicación abusiva del principio. 

 

De conformidad a los distintos registros de marcas comerciales acompañados por Mattel, 

Inc. queda claro que tiene derechos preferentes sobre la marca “HOT WHEELS”, los que 

datan en Chile desde el año 1981. 

 

Adicionalmente, y como se comprueba con los elementos promocionales, el juguete y 

comerciales acompañados por el Segundo Solicitante, queda claro que ha existido un uso 

profuso de la marca, la cual, a través de los años, ha logrado posicionarse como una 

marca importante en el rubro juguetes. 

 

De mantenerse el registro a nombre del Primer Solicitante, se podrían generar 

confusiones entre los usuarios de Internet, toda vez que el dominio en disputa es idéntico 

a la marca “HOT WHEELS” del Segundo Solicitante. 

 

 



II.7  Con fecha 29 de Septiembre de 2006, se ofició a Nic Chile, a petición del segundo 

solicitante, para que informara los dominios solicitados y registrados por el Primer 

Solicitante. El Informe se evacuó esa misma fecha, adjuntándose el listado solicitado, el 

cual incluye los dominios registrados y/o solicitados por Boletín Inmobiliario Ltda. y 

Eduardo Tello Aravena. 

 

Del mencionado listado, se desprende por parte del Primer Solicitante, una conducta que 

no se ajusta con los principios de buena fe que deben primar en las relaciones y el tráfico 

comercial.  

 

A modo de ejemplo, tanto el primer solicitante como su representante han solicitado 

recurrentemente dominios que incluyen conocidas marcas, tales como “babolat.cl”, 

“cinzano.cl”, “duralon.cl”, “marvel.cl”, “mundofox.cl”, “tacobell.cl”, “thesimpsons.cl”, 

“dccomics.cl”, “dunlop.cl”, “heinz.cl”, “hugo-boss.cl”, “espn.cl”, “lideronline.cl”, 

“hawaiiantropi.cl”, “kappa.cl”, “ellese.cl”.  

 

Las solicitudes incluyen conocidas marcas, no constando en el proceso antecedentes que 

justifiquen el uso de éstas. Si unimos a lo anterior el hecho que el primer solicitante 

registró el dominio en disputa sin autorización de Mattel, Inc. queda en evidencia una 

conducta reiterada de registrar como dominios marcas que gozan de considerable fama y 

prestigio tanto en Chile como en el extranjero. 

 

La conducta anteriormente expuesta y acreditada mediante el oficio evacuado por NIC 

Chile, evidencia inequívocamente la inexistencia de derechos legítimos y de buena fe del 

primer solicitante al solicitar el dominio en disputa.  Asimismo, dado que la gran mayoría 

de los dominios solicitados por el primer solicitante de autos corresponden a marcas 

famosas, se puede concluir inequívocamente además, que el primer solicitante se 

encuentra de mala fe, razón por la que justifica su condena en costas. 

 

III SE RESUELVE 

 



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

en disputa “hotwheels.cl” a Mattel, Inc. 

 

Se condena al Primer Solicitante al pago de las costas que ha originado este proceso. 

 

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento. 

 

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro. 

 

Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Secretario del Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 


