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MAURICIO VIVES GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA
con HYUNDAI MOTOR COMPANY
(BEUCHAT BARROS Y PFENNIGER DOS S.A))

matriks.cl
Causa Rol N° 93-2013

Santiago, 26 de diciembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacidbn y Arbitraje, de la Reglamentaciéon para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notifico al infrascrito su nombramiento como
arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripciéon del
nombre de dominio “matriks.cl”, siendo partes en este litigio, como primer
solicitante, MAURICIO VIVES GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA vy, como
segundo solicitante, HYUNDAI MOTOR COMPANY (BEUCHAT BARROS Y
PFENNIGER DOS S.A)

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en
Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se
realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notificé a las partes y a NIC Chile,

segun consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida sb6lo comparecié el segundo
solicitante, debidamente representado por don Diego Acufia Dominguez. No se

produjo conciliacién y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.
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CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con
las cargas procesales, este tribunal ordeno a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presenté la demanda
arbitral por asignacion de nombre de dominio, la cual consta a fojas 22 alegando

en lo medular lo siguiente:

Hyundai Motor Company es una de las empresas de mayor presencia mundial, la
marca “hyundai” corresponde a una de las marcas mas comercializadas dentro de
Su giro en nuestro pais, habiéndose posicionado como uno de los fabricantes de
mayor renombre tanto a nivel de vehiculos motorizados, como también de
repuestos, accesorios y todo tipo de servicios de asistencia y servicio técnico.

En el plano comercial y marcario, el segundo solicitante cuenta con un sinnimero
de marcas comerciales que se encuentran debidamente inscritas tanto en el
extranjero como en nuestro pais y nombres de dominio inscritos ante Nic Chile, los
cuales forman parte importante de su patrimonio intangible, y en los que invierte
constantemente parte de su capital a fin de mantenerlos vigentes, ello sin contar la
fuerte inversion que realiza tanto en marketing como en publicidad para
promocionar y lograr posicionar dichos signos. Dentro de estas humerosas marcas
y nombres de dominio estan la marca “matrix”, para distintas clases y los nombres
de dominio matrixc.cl, matrix.cl y matrix1.cl.

Estos registros marcarios y nombres de dominio corresponden a uno de los
activos mas preciados de Hyundai Motor Company, ya que a través de ellos logra
el reconocimiento por parte del publico.

La primera solicitud de registro para el nombre de dominio matriks.cl infringe
claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad sefialadas por el

Cédigo de Etica Publicitaria, pues a pesar de no ser una norma imperativa ella
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sefala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un
mejor derecho al segundo solicitante en estos autos. Lo anterior, pues resulta
evidente de su sola lectura que el dominio pretende hacer un uso injustificado de
una marca previamente registrada por el segundo solicitante, y que permite
distinguir sus productos y servicios en el mercado, aprovechandose con ello del
"goodwill" o imagen adquirida que tiene la marca comercial “matrix”.

La Ley de Proteccion al Consumidor, tiene como una de sus finalidades proteger
al consumidor de la confusién que supondria la existencia de distintivos similares.
El nombre de dominio matriks.cl es idéntico, tanto grafica como fonéticamente, a
las marcas y nombres de dominio para la expresion “matrix” previamente
registradas por el segundo solicitante, o que presumiblemente sera motivo de
toda suerte de errores o confusiones en el publico consumidor.

La solicitud de dominio se ha limitado a reemplazar la expresion “matrix” por
“matriks”, alteracion minima e insignificante que resulta ser totalmente insuficiente
a la hora de otorgarle al signo una fisonomia e identidad que permita diferenciarlo
de las marcas previamente registradas para tal expresion.

El criterio plasmado tanto en la doctrina como en la Convencion de Paris tiende a
impedir la introduccion de elementos que pudieran distorsionar el mercado. En el
caso que nos convoca, llama poderosamente la atencion que un tercero pretenda
inscribir un dominio web cuya expresion es practicamente idéntica a la creada,
registrada y profusamente utilizada por el segundo solicitante tanto a nivel
nacional como internacional, que constituye ademas una marca famosa y
notoriamente conocida alrededor del mundo, circunstancias que son constitutivas
de una evidente mala fe en su actuar por intentar aprovecharse de la reputacion
ajena ganada por Hyundai Motor Company.

El segundo solicitante es titular de registros marcarios y nombres de dominio
sobre los cuales debe ser respetado, pues la concesién del nombre de dominio
matriks.cl a un tercero, afectaria evidentemente su patrimonio marcario, toda vez

que es creador intelectual de la marca “matrix” y titular de numerosos signos
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previamente registrados ante las Instituciones competentes tanto en nuestro pais,
como en todo el orbe. Hyundai Motor Company detenta derechos de indole
superior en torno al nombre de dominio disputado en estos autos.

El principio “first come first served” es precisamente un principio, mas no un
derecho, siendo Unicamente orientador en idéntica situacion de relevancia de los
intereses que se pretende satisfacer. EI segundo solicitante tiene un mejor
derechos atendida la fama y notoriedad de la marca registrada “matrix” ®,
antecedente marcario que debera ser debidamente sopesado.

Se cita jurisprudencia respecto a los conflictos por los nombres de dominio
hyundairepuestos.cl y hyundaijmr.cl.

El segundo solicitante acompafio los siguientes documentos:

Impresion obtenida de la base de datos de la pagina web www.inapi.cl que da
cuenta de la inscripcion de la marca comercial matrix, registro N° 729.662, el cual
protege todos los productos en la clase 12 del Clasificador Internacional.

Impresion obtenida de la base de datos de la pagina web www.inapi.cl que da
cuenta de la solicitud de la marca comercial matrix, bajo el N° 1.020.845, el cual
protege servicios en la clase 39 del Clasificador Internacional.

Impresiéon obtenida de la base de datos de la pagina web www.inapi.cl que da
cuenta de la solicitud de la marca comercial matrix, bajo el N° 1.020.847, el cual
protege establecimiento comercial para la compra y venta de productos en la clase
12 en todas las regiones del pais.

Impresion obtenida de la base de datos de la pagina web www.nic.cl que da
cuenta de la inscripcion del nombre de dominio matrixc.cl.

Impresion obtenida de la base de datos de la pagina web www.nic.cl que da
cuenta de la inscripcion del nombre de dominio matrix.cl.

Impresion obtenida de la base de datos de la pagina web www.nic.cl que da

cuenta de la inscripcion del nombre de dominio matrix1.cl.



8.

9.
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Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignacion del nombre de dominio
hyundairepuestos.cl.

Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignacion del nombre de dominio
hyundaijmr.cl.

Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignacion del nombre de dominio

matrixweb.cl.

10.Impresiones obtenidas de la pagina web de la enciclopedia en linea Wikipedia

www.es.wikipedia.org que dan cuenta del uso intensivo que se realiza en el

mercado respecto de la marca famosa y notoriamente conocida matrix.

11.Impresiones de diversos avisos publicitarios insertos en diarios de circulacion

nacional (El Mercurio y La Tercera) en los afios 2005 y 2006, que dan cuenta del
uso intensivo que se realiza en el mercado respecto de la marca famosa y

notoriamente conocida matrix.

12.Catélogo de hyundai matrix que da cuenta del uso intensivo que se realiza en el

mercado respecto de esta marca famosa y notoriamente conocida a nivel nacional

e internacional.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por
asignacion de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompafnados los

documentos presentados, y dio traslado de la presentacion al primer solicitante.

SEPTIMO: Que, se evacud el traslado dado al primer solicitante en su rebeldia, de

conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal cit6 a las partes a
oir sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspeccién personal

del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.matriks.cl.
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CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos y especies acompafados por el
segundo solicitante no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y
forma, se tendran por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta

causa.

DECIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en
materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de entender el
alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en
cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis de los
documentos acompafados, puede inferirse con suficiencia que el segundo

solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legitimo.

UNDECIMO: Que, siendo efectivo que Mauricio Vives Gonzalez y Compafiia
Limitada es el primer solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en
su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un
principio, mas no un derecho, Unicamente orientador en idéntica situacién de
relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por o que correspondera

avocarse al analisis del fondo de los mismos.

DUODECIMO: Que, en relacion con el segundo de los solicitantes, queda
acreditado a través de los argumentos planteados y la documentacion
acompafada que es titular de la marca “matrix”. De lo sefialado, y de sus propios
dichos se desprende que su interés en la asignacion del nombre de dominio es
obtener proteccion de su signo distintivo y evitar la confusion de los consumidores

y usuarios.
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DECIMO TERCERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su
jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como
anico ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las
inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a
la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DECIMO CUARTO: Que, en atencion a que éste sentenciador es llamado a
resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas
de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspeccién personal del tribunal
en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes

campos de busqueda:

a.- “matriks”: tomando en cuenta los primeros diez resultados todos se encuentran
en inglés y hace referencia a distintos productos y servicios, sin poder

establecerse un vinculo con ninguno de los solicitantes de autos.

b.- “mauricio vives gonzalez y compafia limitada”, la razén social del primer
solicitante: dentro de los primeros diez resultados aparecen distintos directorios de
empresas Yy bases de datos, sin que pueda inferirse mayor informacién respecto

de la misma.

Por dltimo, revisado el dominio www.matriks.cl, este arbitro comprob6é que el
primer solicitante se encuentra haciendo un uso real y efectivo del nombre de
dominio al disponer de un sitio web en el que se encuentra informacion sobre
servicios para entregar beneficios a trabajadores de empresas del sector publico y

privado.

DECIMO QUINTO: Que, asignar el nombre de dominio “matriks.cl” al segundo
solicitante con la sola finalidad de proteger su signo distintivo, el que se conforma
por la expresion “matrix”, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza

real de dilucion marcaria o confusidn, constituiria implicitamente otorgar una
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exclusividad respecto de toda expresion derivada o similar al vocablo “matrix”, lo
que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir, como
ocurre efectivamente, distintos agentes que utilicen los términos “matrix” y
“matriks”, como ocurre en la actualidad. A mayor abundamiento, si cada uno de
ellos efectla su propia inversién en publicidad y una actividad comercial real y
licita dentro de sus respectivos rubros, que se diferencian ostensiblemente, ambos
debieran tener derecho a utilizar la expresion en cuestion y sus derivados, segun
corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo sefialado anteriormente,
siendo la actividad que se encuentra desarrollando el primer solicitante diversa, y

amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real.

DECIMO SEXTO: Que, ademas, siendo el interés que alienta al primer solicitante
el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la web la actividad que
desemperia en el rubro servicios para entregar beneficios a trabajadores del sector
privado y publico, este sentenciador estima que, por muy licito que sea el fin que
persigue con su solicitud el segundo solicitante, atendida las consideraciones
precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legitimo interés de su
contraparte.

DECIMO SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer
por este sentenciador como o de qué forma podria afectar los intereses o
derechos del segundo solicitante el hecho que el primero de ellos detente el
nombre de dominio en cuestion, ya que sus rubros difieren ostensiblemente como
se ha razonado. Asi las cosas, la recta razon y prudencia se inclinan a otorgar
proteccion juridica a la solicitud del primer solicitante en defecto de aquella

presentada por su oponente.

Por estas consideraciones vy visto lo dispuesto en el articulo 636 y siguientes del
Caddigo de Procedimiento Civil.



JUEZ ARBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA

RESUELVO:
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Asignase el nombre de dominio “matriks.cl” al primer solicitante, MAURICIO

VIVES GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA.
Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.
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Notifiguese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.

Resolvio Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier

Vergara Diéguez y Maria Angélica Aguilar Larrain.
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