Foja 27
En Santiago de Chile, a treinta y uno de agosto del afio dos mil siete
Vistos:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el ndmero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 11 y 12 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema,
sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose
citado a las partes a oir sentencia en juicio arbitral de asignacion del nombre de
dominio “hyundairepuestos.cl’, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva,
Parte Expositiva:
Primero: Por Oficio de fecha 23 de mayo de 2007, el Departamento de Ciencias de
la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “hyundairepuestos.cl”, surgido entre don Juan Pablo Quevedo Donoso,
Rut 12.004.129-0, se ignora profesion u oficio, con domicilio postal en calle 10 de
Julio 1366, Santiago y Hyundai Motor Company, del giro de su nombre,
representada en estos autos por Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A., sociedad
gue comparece representada por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos
domiciliado en calle Europa 2035, comuna de Providencia. Que por resolucion de
fecha 23 de mayo de 2007 el suscrito aceptod el cargo y juré desempenfiarlo en el
menor tiempo posible y citdé a las partes a comparendo para fijar las Bases del
Procedimiento Arbitral segun consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la
Oficina del Juez Arbitro el dia 31 de mayo de 2007, al que asisti6 sélo la parte
demandante Hyundai Motor Company y en rebeldia del demandado don Juan
Pablo Quevedo Donoso, segun consta a fojas 17 a 19 de autos; y se establecieron
las bases del procedimiento arbitral.
Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Juan Pablo
Quevedo Donoso, primer solicitante y Hyundai Motor Company, segundo
solicitante, ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho y peticidon



deducidas por Hyundai Motor Company, en su escrito de demanda de asignacion
del nombre de dominio en disputa de fojas 13 y siguientes:

1.- Sefnala que dentro del plazo legal presento los argumentos y pruebas que
demuestran su mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
“hyundairepuestos.cl”, fundado en que es titular de las siguientes marcas:
HYUNDAI, registro N° 502.465, que distingue vehiculos, aparatos de locomocion
terrestre y todos los demas articulos que correspondan a la clase 12, concedido el
23 de enero de 1998 (solicitado el 21 de octubre de 1997), HYUNDAI, registro
621.434, que distingue servicios de armaduria, reparacion, manutencién y servicio
técnico en general para todo tipo de vehiculos, maquinaria y accesorios y
repuestos relativos a los mismos, en clase 37, concedido el 6 de febrero de 2002
(solicitado el 30 de marzo de 2001), HYUNDAI, registro 618.504, que distingue un
Establecimiento Comercial para la venta de productos de las clases 7, 9y 12, en
todas las regiones de Chile, concedido el 21 de enero de 2002, solicitado el 30 de
marzo de 2001. Las clases a que se refiere este registro incluyen los siguientes
productos: (i) Clase 7: Maquinas y maquinas herramientas; motores (excepto
motores para vehiculos terrestres); acoplamientos y Organos de transmision
(excepto aquellos para vehiculos terrestres); instrumentos agricolas que no sean
manuales; incubadoras de huevos; (i) Clase 9: Aparatos e instrumentos
cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos, cinematograficos, épticos, de pesar,
de medida, de sefalizacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de
ensefianza; aparatos para la conduccién, distribucién, transformacion,
acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos para el registro,
transmision, reproduccion del sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de
previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el
tratamiento de la informacién y ordenadores; extintores; vy, (ii) Clase 12: Vehiculos;
aparatos de locomocion terrestre, aérea o acuatica; HYUNDAI, registro 618.505,
gue distingue un Establecimiento Industrial para la fabricacion de productos de las

clases 7, 9y 12, concedido el 21 de enero de 2002 (solicitado el 30 de marzo de



2001). Las clases a que se refiere este registro incluyen los siguientes productos:
() Clase 7: Maquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para
vehiculos terrestres); acoplamientos y 6rganos de transmision (excepto aquellos
para vehiculos terrestres); instrumentos agricolas que no sean manuales;
incubadoras de huevos; (ii) Clase 9: Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos,
geodeésicos, fotograficos, cinematograficos, Opticos, de pesar, de medida, de
sefalizacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza;
aparatos para la conduccién, distribucién, transformacién, acumulacion, regulacién
o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmision, reproduccion del
sonido o0 imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos;
distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la
informacion y ordenadores; extintores; vy, (i) Clase 12: Vehiculos; aparatos de
locomocién terrestre, aérea o acuatica. Es importante destacar que la marca
HYUNDAI, para distinguir productos de la clase 12, es una marca famosa y
notoria, no solo en Chile, sino a nivel mundial.

Adicionalmente, la razon social de mi representada es “HYUNDAI MOTOR
COMPANY?”, siendo la palabra “HYUNDAI” la particula determinante y distintiva,
pues las demas palabras son descriptivas de la actividad de esta sociedad.
Agrega que es evidente la similitud existente entre el nombre de dominio
“hyundairepuestos.cl”, cuya inscripcion solicito, y las marcas “HYUNDALI",
registradas con anterioridad en Chile, y en numerosos paises, por mi mandante.
La parte principal y distintiva del nombre de dominio en cuestion es la palabra
“HYUNDAI", idéntica a las marcas de mi representada y a la parte distintiva de su
razon social. La palabra “REPUESTOS” no es suficiente para otorgarle al nombre
de dominio una identidad propia que evite que el publico consumidor se vea
inducido a todo tipo engafos y confusiones respecto del origen de los productos y
servicios ofrecidos en el mercado, particularmente aquellos que se ofrezcan a
traves de la péagina de Internet identificada con el nombre de dominio

hyundairepuestos.cl.



Por el contrario, en caso de asignarse el nombre de dominio hyundairepuestos.cl
al primer solicitante, el publico consumidor se veria inducido a pensar que los
productos y servicios ofrecidos a través de la pagina de Internet identificada con el
mismo tienen origen en mi representada, y por lo tanto, esperarian encontrar la
misma calidad y las mismas garantias que ofrece normalmente HYUNDAI MOTOR
COMPANY.

Adicionalmente, de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante, y con ocasion de la confusion generada en el mercado, éste obtendria
un provecho injustificado, pues obtendria ganancias a través del uso de la marca
HYUNDAI de propiedad de mi representada, la cual tiene un gran prestigio en el
mercado gracias a la cuantiosa inversion que mi representada ha realizado para
promoverla y para mantener la alta calidad de los productos identificados con la
misma.

En torno al instituto corresponde a los nombres de dominio, queremos hacer
presente que corresponden a mecanismos de identificacion en Internet. En esta
linea, el Dictamen N°1127 emanado de la Comision Preventiva Central, de fecha
28 de Julio del afio 2000 sefal6é que: (considerando 7.8) “Si bien la funcion natural
de un nombre de dominio es la de una direccion electronica que permite a los
usuarios de Internet localizar terminales informéticas conectadas a la red, de
manera simple y rapida, dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen
también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir
una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales,
por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa
titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos
en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los
nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se
aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en
sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

Estas caracteristicas de los nombres de dominio, mas el hecho de que no se



exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos
distintivos tradicionales existentes en el mundo fisico desde antes de la
llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por
derechos exclusivos de propiedad industrial.”

Este considerando da orientaciones en torno a las finalidades de un nombre de
dominio, en donde claramente se aprecia que estos medios de identificacion
tienen incidencia mercantil.

Recogiendo dicho espiritu, la Reglamentacion de las Normas para la asignacion
de los nombres de dominio .CL, en su articulo 14 expresa que es de
responsabilidad de todo solicitante que la inscripcion del nombre de dominio no
contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, asi como derechos validamente adquiridos por
terceros.

Sefiala la demandante que en primer término, trae a colacién que esta parte es de
la conviccion que la existencia de un procedimiento reglado claramente
determinara quien tiene un mejor derecho en torno a una expresion. Esta cuestion
no es menor, pues en materias de nombres de domino se invoca frecuentemente
el principio de “first come, first served”. Sin embargo, este principio debe ser
considerado como ultima ratio decidendi, en el evento que dos partes estén en
igualdad de condiciones. Sostener lo contrario seria desnaturalizar el articulo 14,
pues importaria que los arbitros deberian siempre decidir en conformidad a dicho
principio, afectdndose la imparcialidad propia de todo juzgador.

Este fundamento ha sido recogido jurisprudencialmente, y asi con ocasion del fallo
relativo al nombre de dominio “superpack.cl”, se ha sostenido:

“En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador
respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado first
come first served, conforme al cual la asignacion de nombres de dominio
corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio
se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio

secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente



con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algin supuesto de
excepcion que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a
este Ultimo esquema, el primer solicitante estd en una posicion de ventaja inicial
respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que soélo cede
si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los
interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o
menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputadol. El
principio en cuestidn se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignacion
de un nombre de un dominio secundario es coetanea con su solicitud, y por tanto
corresponde mas bien a una denominacion para explicar en forma breve como
funcionan técnicamente tales sistemas, pero de alli a concluir que se trata de un
principio preponderante destinado a resolver conflictos juridicos entre solicitantes
litigantes hay un trecho que no resulta justificado.

Por lo mismo, en el sistema que rige la asignacion de nombres de dominio del
cCTLD <.cl>, en donde se da cabida a mas de una solicitud sobre un mismo SLD
cuya asignacion definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este
principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que
conforman dicho sistema. En este sentido, cabe sefialar que la aplicacion general
o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa
en la RNCh y so6lo se alude a €l de manera tangencial a propésito del supuesto de
inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el arbitro,
disponiendo que en tal caso «el arbitro emitira una resolucion que ordene que el
dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, parrafo 4°, del Anexo).
En opinibn de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el
aforismo en andlisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento
como principio juridico guarda armonia con los aforismos romanos «prior in
tempore, potior in iure» 0 «prior in tempore, prior in re». Con todo, es menester
determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de
prelacion o jerarquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector»

a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la



sentencia, o si por el contrario se trata de una solucién a aplicar en defecto o
ausencia de otras normas o principios juridicos que permitan solucionar una
controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir ademas
bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, parrafo 1°, de la
RNCh, conforme al cual «Ser& de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para
resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante
originario y ulterior, sino que la responsabilidad alli consagrada —una suerte de
obligacion negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin
excepcion; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligacion de no
afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso
concluir que ninguna de ellas est4 en situacién de ventaja con respecto al SLD
disputado, en desmedro de los demés solicitantes, sino que todas ellas deben
cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto
en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignacion,
cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los
restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en analisis,
facultad que no estd reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el
primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved no
puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre
asignacion de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de
analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios juridicos
gue presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las
solicitudes en conflicto. So6lo en el supuesto de que ninguna de tales normas o
principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello

todas la solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones,



entonces resultara legitimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo,
lo cual equivale a asignarle el caracter de solucién de ultima ratio.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretacion
sistematica o analdgica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8,
parrafo 4°, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la Unica
gue alude al principio first come first seved, y lo hace de manera tangencial
cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto
comparezca a la audiencia de conciliacion, «el arbitro emitird una resolucion que
ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior
significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestion Unicamente
cuando no queda otra via de solucion que permita optar por uno u otro sujeto
procesal, y solo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la
aplicacion de este principio solo resultara armoénica y consecuente en tanto exista
una situacion analoga a la contemplada en la citada norma, esto es, Unicamente
cuando las partes en conflicto se hallan en una situacion juridica equivalente
respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonia con el principio de imparcialidad de
la administracion de justicia, el cual se veria afectado si se sigue la tesis de la
aplicacion preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldria a ejercer
jurisdiccion en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se veria con el
pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podria concluirse que el sistema de la RNCh
establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es
la propia reglamentacion la que ha establecido un periodo especial para que
intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base
a un esquema de asignacion posterior y no coetanea con la primera solicitud, a
diferencia de otros sistemas comparados.”

Entonces aclarado el hecho que la justicia debe absolutamente imparcial, y las
resoluciones deben ir en el sentido natural de las situaciones juridicas, invocamos

los motivos por los cuales la solicitud del primer solicitante afecta los derechos y



principios establecidos en el articulo 14.

2.- Normas vigentes sobre abusos de publicidad.

En relacion a abusos de publicidad, sefiala que es dable indicar que no existe una
norma a nivel legal que regle la misma. A lo sumo se encuentran las normas
contenidas en la Ley N° 19.628 relativa a las libertades de opinion e informacion y
ejercicio del periodismo, sin embargo no contemplan norma alguna relativa a la
publicidad. La Ley de Proteccion al Consumidor define la publicidad en su articulo
1, nimero 4 en términos que es “la comunicacion que el proveedor dirige al
publico por cualquier medio idoneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir

0 contratar un bien o servicio”.

No obstante lo anterior, existen las normas del Cédigo Chileno de Etica
Publicitaria, en donde también se define a la publicidad. Dichas normas
claramente llenan el vacio legal existente sobre el particular, y que sirven para
interpretar esta hipotesis contemplada por parte del Reglamentador de Nic Chile.
En dichas normas se sefiala que deben respetarse ciertas reglas minimas,

conforme a lo siguiente: Articulo 4.

“Los avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacion visual que
directamente o por implicacién, omisién, ambigledad o pretensién exagerada,
puedan conducir al consumidor a conclusiones erroneas, en especial con relacion

a.

A. Caracteristicas como: naturaleza, composicion, método y fecha de fabricacion,
idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen

comercial o geografico;
B. El valor del producto y el precio total que efectivamente debera pagarse;
C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;

D. Entrega, cambio, devolucion, reparacion y mantencion;



E. Condiciones de la garantia;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas

registradas, disefios y modelos, nombres comerciales”; y,
Articulo 13:

“Los avisos no deberan hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier
firma, companiia, institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos
no deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre
comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida

por una campafia publicitaria”.

Estas normas resultan aplicables, ya que el nombre de dominio solicitado es una
variante sin  modificacion alguna de un registro marcario posicionado
mercantiimente. De ahi que la concesion del nombre de dominio importaria afectar
derechos de propiedad industrial de mi representada, con la agravante que al ser
Internet un medio de publicidad, tal como lo han establecido los o6rganos
encargados de velar por la libre competencia, se podrian aprovechar del “goodwill”

0 imagen adquirida que tiene la marca de mi poderdante.
3.- Principios de competencia leal y de ética mercantil.

Sefala que en materia de competencia leal y de ética mercantil, a fin de mantener
un respeto a valores superiores que deben ser respetados por parte de los
diversos agentes concurrenciales. Por su parte, el Convenio de Paris sefala
ciertas orientaciones, que conforme a la Convencion de Viena, que establece
normas para interpretar tratados, deben inspirar a los érganos jurisdiccionales. En
especial, deben evitarse los siguientes tipos de actos: “Constituye acto de
competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en

material industrial o comercial.

En particular deberan prohibirse:



1.cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de

un competidor;

2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar
el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un

competidor;

3.las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacién las

caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”

Afirma que, es clara la confusion que se crearia al existir dos nombres de dominio,
practicamente iguales en la web. De alli que debe evitarse esta confusion, maxime
si consideramos los derechos preferentes, derivados de registros marcarios,
sobretodo cuando la expresion HYUNDAI corresponde a una marca que debe ser
calificada de famosa y notoria. De alli que el nombre de dominio en manos del
primer solicitante claramente afecta estos principios.

4.- Derechos validamente adquiridos.

Argumenta en esta materia, que los derechos validamente adquiridos
corresponden a la manifestacion de los derechos garantizados por la Constitucion
Politica de la Republica. De los registros marcarios que se acompafan junto al
presente libelo, se acredita que mi mandante es titular de la expresion HYUNDAI,
debiendo ser amparado en base al N°25 del articulo 19 de la Constitucion Politica
de la Republica.

En esta linea también es destacable el hecho que el inciso 3° del N° 24 del
articulo 19 de la Ley Fundamental sefiala que:

“Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre

gue recae o o de alguno de los atributos o facultades esenciales del

dominio,..."”.



De ello se sigue que de concederse el nombre de dominio al primer solicitante se
privaria a mi representada de un atributo esencial de su registro marcario,
consistente en la facultad de singularizar una pagina web con su propia
denominacion.

Por tanto, teniendo en cuenta que HYUNDAI MOTOR COMPANY es titular de las
marcas HYUNDAI enumeradas en este escrito, las cuales constituyen derechos de
Propiedad Intelectual anteriores a la solicitud de nombre de dominio presentada
por el sefior Juan Pablo Quevedo Donoso, y que el nombre de dominio
hyundairepuestos.cl esta compuesto por las palabras “HYUNDAI REPUESTOS”,
no cabe mas que concluir que mi representada tiene un MEJOR DERECHO a la
asignacion del nombre de dominio hyundairepuestos.cl.

Tener presente los argumentos de este escrito, los cuales demuestran que
HYUNDAI MOTOR COMPANY tiene un mejor derecho a la asignacion del nombre
de dominio hyundairepuestos.cl.

La parte demandada no contestd la demanda de autos razon se la tuvo por
contestada en rebeldia y citd a las partes a oir sentencia definitiva con fecha 27 de
agosto de 2007, notificando por correo electrénico a las partes con misma fecha
Parte Considerativa:

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
1° La cuestion que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste en determinar a
quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
“hyundairepuestos.cl”, esto es, si a don Juan Pablo Quevedo Donoso, primer
solicitante, 0 a Hyunday Motor Company, segundo solicitante y demandante.

2° Que la parte demandante a Hyunday Motor Company, a efectos de acreditar
un legitimo y mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ha
invocado que es titular de la marca comercial “HYUNDAI”, que tiene registrada
para distinguir servicos de la clase 37, de armaduria, reparacion, mantencion y
servicio técnico en general para todo tipo de vehiculos, maquinaria, accesorios y
repuestos relativos a los a los mismos; para distinguir un establecimiento de

comercio para la venta de productos de la clases 7,9 y 12; y, para distinguir un



establecimiento industrial para la fabricacion de productos de las clases 7,9y 12,
registros que fueron acompafados a la demanda y agregados al proceso, con
citacion. Asimismo, acompafio otras pruebas documentales, tales como folletos,
banderin, penddn publicitario, entre otros, que resaltan la marca HYUNDAI, en su
giro de negocios automotriz.

3° Que incuestionablemente la parte demandante ha acreditado mediante los
medios de prueba legal sefialados en el nimero anterior, que es la legitima
creadora de la marca “HYUNDAI", la que aplica en su giro de negocios, para
distinguir productos y servicios del rubro automotriz, la que es ampliamente
conocida a nivel nacional y mundial. Mas aun, la demandante Hyundai Motor
Company, empresa de la Republica Popular Democrética de Corea, incorpora la
expresion HYUNDAI, en su razdn o nombre social, el que forma parte de sus
atributos de su personalidad juridica, por lo cual no resulta ajustado ni
correspondiente con el derecho de propiedad garantizado a todas las personas en
la Constitucién Politica de la Republica, en su articulo 19 N° 24 y a los principios
de identidad corporativa, competencia leal, asignar el nombre de dominio
“hundairepuestos.cl” al primer solicitante de autos.

4° Que a mayor abundamiento, el criterio citado por la demandante en el Dictamen
N° 1127 emanado de la ex Comision Preventiva Central, de fecha 28 de julio del
afio 2000, que en lo pertinente sefiala: “ Si bien la funcién natural de un nombre de
dominio es la de una direccion electronica que permite a los usuarios de Internet
localizar terminales informaticos conectados a la red, de manera simple y rapida,
dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de
caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con
frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del
nombre de dominio o con sus productos o servicios”, resulta plenamente aplicable
al caso de autos ya que no cabe duda de que atendido el nombre o razén social
del demandante y la composicion del nombre de dominio en disputa, de asignarse

al primer solicitante induciria a error y confusion a los consumidores y usuarios de



la red Internet.

5° Ademas, no puede este sentenciador dejar de considerar que la Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy “UDRP”), invocada por la parte demandante,
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la
titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion, indicando que el Titulo
Preliminar sefiala: “Se consideraran como fundamentos para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es
idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de
la cual la parte demandante tiene derechos”, principio que también se puede
aplicar al caso de autos.

6° Que en el caso sub - lite, el nombre de dominio comprende la expresion de la
marca comercial “HYUNDAI, de tal suerte que si se asignare el nombre de dominio
al primer solicitante, se provocara confusion en el red Internet, ya que los usuarios
pueden relacionar dicho nombre de dominio con la identidad comercial de un
tercero, lo que se traduce en una eventual competencia desleal, razén por la cual
no resulta justo una solucion de tal naturaleza y efectos.

7° Por los argumentos sefialados anteriormente, este sentenciador es de
conviccion de que a Hyundai Motor Company, le asiste un legitimo derecho para
ser titular del nombre de dominio “hyundairepuestos.cl’, el que debe ser
reconocido en cuanto titular de marcas comerciales ya referidas anteriormente.
Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y
equidad y por aplicacion del derecho de propiedad garantizado en la Constitucion
Politica de la Republica, en su articulo 19 N° 24, y al principio mejor derecho o
legitimidad, corresponde acoger la demanda de fojas 13 de autos y asignar el
nombre de dominio “hyundairepuestos.cl”, a Hyundai Motor Company.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de
costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifiqguese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaria de NIC Chile,



de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos Francisco José Aguayo Bahamondes y Cecilia Alcaine
Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente

con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Francisco José Aguayo Bahamondes
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



