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Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio pepboys.cl  
 Oficio OF04790 

 
 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 23 de enero de 2005, doña CAMILA ALEJANDRA COSTA 

JAWOR solicita la inscripción del nombre de dominio pepboys.cl. 
Posteriormente, con fecha 4 de febrero de 2005, THE PEP BOYS MANNY, MOE 
& JACK OF CALIFORNIA, representado en calidad de contacto administrativo 
por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo 
dominio pepboys.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje; 

 
2. Que mediante Oficio OF04790, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro 

para la resolución del conflicto sobre el referido dominio; 
 
3. Que con fecha 8 de junio de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de 

árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las 
partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 
17 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de 
Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por 
correo electrónico y por carta certificada; 

 
4. Que con fecha 17 de junio de 2005, se efectúa el comparendo fijado para ese 

día, al que sólo asiste don JUAN FRANCISCO REYES TAHA, quién exhibe 
poder para representar al Segundo Solicitante, THE PEP BOYS MANNY, MOE 
& JACK OF CALIFORNIA y, asimismo, acredita haber consignado el monto 
fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Al no haber comparecido el 
Primer Solicitante, el árbitro fija las normas de procedimiento, y las notifica por 
correo electrónico y por carta certificada; 

 
5. Que con fecha 24 de junio de 2005, el Segundo Solicitante, THE PEP BOYS 

MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA, acredita la consignación del saldo de 
los honorarios arbitrales correspondientes; 

 
6. Que con fecha 18 de julio de 2005, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, 

en representación del Segundo Solicitante, THE PEP BOYS MANNY, MOE & 
JACK OF CALIFORNIA, presenta demanda de asignación del dominio 
pepboys.cl, exponiendo como fundamento de su demanda que los PEP BOYS 
originales fueron EMANUEL “MANNY” ROSENFELD, MAURICE “MOE” 
STRAUSS, MOE RADAVITZ & GRAHAM “JACK” JACKSON, los cuales fueron 
cuatro emprendedores de la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos que juntaron 
200 dólares cada uno el año 1921 para iniciar una empresa de partes para 
automóviles, la cual posteriormente se convertiría en una industria líder en el 
mercado, evaluada hoy en más de dos mil doscientos millones de dólares. 
Cuando sus fundadores estaban pensando en un nombre para esta nueva 
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empresa, querían que fuera lo más corto posible, principalmente porque la 
vitrina de su tienda no tenía más de un par de metros de largo, e inspirados en 
el nombre de un pulidor de válvulas de motor, su empresa pasó a llamarse “PEP 
AUTO SUPPLIES”. 
 
El cambio de nombre a “PEP BOYS” vino de un policía de Filadelfia que hacía 
su ronda en las cercanías de la mencionada empresa, el cual cada vez que un 
auto quedaba en panne, les indicaba que fueran a ver a los muchachos (“boys”, 
en inglés) de la tienda PEP. Según esta historia, relatada por sus propios 
fundadores, paulatinamente el público los pasó a conocer como los “PEP 
BOYS”, lo que hizo que con posterioridad esta empresa adoptara oficialmente 
ese nombre. Ya al inicio de la década del 30, PEP BOYS contaba con 40 tiendas 
en Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos, y pocos años después esta 
empresa se instaló también en California, convirtiéndose en una cadena con 
presencia también en la costa oeste de Estados Unidos. 
 
En 1946, PEP BOYS comenzó a transar en la bolsa de comercio y continuó su 
expansión explosiva, yendo más allá de las partes de automóviles, al incorporar 
servicios de mantención, revisión técnica y post venta, y ya en 1986, PEP BOYS 
se embarcó nuevamente en un ambicioso proyecto de expansión, con 
resultados muy buenos, ya que en cinco años la empresa creció de 159 a 313 
tiendas a lo largo y ancho de Estados Unidos, viendo más que duplicadas sus 
ventas. Hoy, PEP BOYS opera con 593 tiendas abiertas todos los días del año, 
con un total de más de 700 mil metros cuadrados construidos y alrededor de 22 
mil empleados, y únicamente en publicidad su presupuesto proyectado para el 
año 2005 supera los 80 millones de dólares. 
 
PEP BOYS se auto-regula con estrictas normas éticas establecidas en un 
código, y esta cultura corporativa de buenas prácticas es un razón adicional para 
que el Segundo Solicitante tenga interés en proteger sus marcas comerciales, 
nombre comercial, goodwill y el prestigio institucional alcanzado, precisamente 
frente a terceros que se pretendan aprovechar de la fama de PEP BOYS, como 
señalan, es el caso en relación al nombre de dominio pepboys.cl. Indica que 
PEP BOYS es la cadena de partes y servicios para automóviles más grandes en 
Estados Unidos y la más famosa de todo el mundo, lo que se demuestra de los 
antecedentes acompañados en estos autos. 
 
Por otro lado, indica el Segundo Solicitante que el propósito de los nombres de 
dominio es la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, 
de los productos y servicios que se transan y ofrecen en el mercado virtual de la 
red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es 
precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo original y 
novedoso, del origen y características de los bienes o servicios que se transan 
en el mercado real. En este sentido, el Segundo Solicitante es titular en Chile de 
registros marcarios para el signo “PEP BOYS”, a saber Registro N° 546.250 
que distingue “un establecimiento comercial de compraventa de productos y 
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artículos de partes y accesorios automotrices, de las clases 1, 4 y 12”; Registro 
N° 546.251 que distingue “aditivos de petróleo, fluidos de transmisión y fluidos 
de servo dirección, clase 1; aceites y lubricantes, clase 4; partes de vehículos 
motorizados clase 12”; Registro N° 598.647 que distingue “servicios de 
publicidad o propaganda por cualquier medio de difusión; servicios de asesoría, 
consultoría, organización, administración, peritajes, evaluación, investigación e 
información de negocios en general; servicios de promoción de ventas a 
terceros, de la clase 35”, todos los cuales son registros vigentes a nombre del 
Segundo Solicitante, según consta de los documentos acompañados en estos 
autos, y no objetados por el Primer Solicitante. Asimismo, el Segundo Solicitante 
es titular de numerosas marcas comerciales en el extranjero para el signo “PEP 
BOYS”, entre otros Registro N° 194.910 para productos de la clase 1, 9, 12, 35 
y 37 en la Unión Europea; Registro Nº 1,883,212 para productos de la clase 1, 3, 
4, 9, 12, 37 y 42 y Registro N° 2,026,793 para productos de la clase 6, 8, 9, 14, 
16, 18, 21, 25 y 28, ambos en Estados Unidos; “THE PEP BOYS MANNY, MOE 
& JACK” Registro N° 2,130,799 para productos de la clase 14, 21 y 25 en 
Estados Unidos; “1-800-PEP BOYS” Registro N° 1,997,613 para servicios de la 
clase 37 y 42 en Estados Unidos; “PEPBOYS.COM” Registro N° 2,408,968  
para servicios de la clase 42 en Estados Unidos; “PEP BOYS. LOS AUTOS 
NOS QUIEREN. LA GENTE NOS ADORA” Registro N° 2,345,076 para 
distinguir servicios de la clase 35 y 37 en Estados Unidos y “PEP BOYS” 
Registro N° 310,199 para productos de la clase 4, en el cual se indica que el 
primer uso en el comercio de la expresión mencionada fue en el año 1933. El 
Segundo Solicitante señala, además, ser dueño de la marca “PEP BOYS” 
registrada en Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, Unión Europea, 
Japón, México, Panamá, Filipinas, Puerto Rico, Taiwán, Venezuela, Corea del 
Sur y Estados Unidos, entre otros países. Además, THE PEP BOYS MANNY, 
MOE & JACK OF CALIFORNIA es asignatario de los nombres de dominio 
pepboys.com, pepboys.net, pepboys.org y pepboys.biz, lo que no sólo 
demuestra la amplia presencia de PEP BOYS en Internet, sino también el 
interés que tiene el Segundo Solicitante en proteger su imagen comercial de una 
manera global. 
 
El Segundo Solicitante señala que la frase “PEP BOYS” forma parte de su 
nombre comercial, además de ser un elemento fundamental de su imagen 
corporativa o “goodwill”. Indica que la relación y asociación que el público hace 
entre el signo “PEP BOYS” y los productos y servicios que ofrece bajo dicha 
marca es estrecha y permanente desde hace décadas, lo que no puede dejar de 
considerarse para resolver este conflicto de asignación del nombre de dominio. 
 
Agrega el Segundo Solicitante, que es reconocida la actitud de los usuarios de la 
red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares y, en este 
caso, un usuario buscaría información sobre los productos y servicios de PEP 
BOYS en el nombre de dominio pepboys.cl y no en otro. En este sentido, 
recalca que al llevarse a cabo una búsqueda de las palabras “PEP BOYS” en el 
motor de búsqueda Google, se entregan más de 500 mil resultados, todos 
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relacionados a los productos y servicios de THE PEP BOYS MANNY, MOE & 
JACK OF CALIFORNIA, tal como se comprueba de la copia impresa de los 
resultados de la búsqueda que se acompaña también en estos autos, y que 
tampoco fue objetada en su oportunidad por el Primer Solicitante. 
 
El Segundo Solicitante indica que el nombre de dominio consiste en un 
“dirección electrónica” o bien un “denominación”, por medio de la cual un usuario 
de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red. Por esta razón, el 
concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada 
usuario en Internet, de tal forma que quién se identifique como AUTOMOVIL 
CLUB, PEUGEOT o INACAP, efectivamente corresponda a dicha identidad, 
organización o empresa.  
 
En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de un nombre 
de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse 
presente son la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como 
dominio, criterio que ha tenido presente el derecho comparado y, asimismo, en 
los últimos años también la jurisprudencia uniforme de nuestro país, ya que se 
ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las 
marcas comerciales. Es así como los nombres de dominio comparten un 
sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, 
de tal entidad que permite sostener que los nombres de dominio, además de la 
función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del 
origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet y, por esta 
razón, los conflictos o asignaciones de nombres de dominio deben ser resueltos, 
entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo 
pedido como nombre de dominio. Por lo demás, este criterio ha sido reconocido 
como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de 
dominio en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de 
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy  - UDRP) de ICANN. 
 
Otro criterio invocado con fundamento de derecho en la demanda de asignación 
de un nombre de dominio presentada por THE PEP BOYS MANNY, MOE & 
JACK OF CALIFORNIA, es el criterio de la creación intelectual del signo pedido, 
puesto que quién ha creado una denominación sobre la que se ha construido 
una empresa multimillonaria, en este caso PEP BOYS, puede ampararla y 
protegerla de terceros que se pretendan aprovechar de ella, toda vez que pese a 
las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de 
bienes tangibles, la expresión “PEP BOYS” sigue siendo el activo más preciado 
del Segundo Solicitante. Agrega que tiene el mejor derecho, además, si se 
utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que es precisamente el 
Segundo Solicitante el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e 
internacional a la denominación “PEP BOYS”. 
 
Agrega THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA que también 
debe tenerse presente el criterio de la mala fe del solicitante, e indica que la 
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buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de 
nombres de dominio en los términos del Reglamento de NIC Chile, sino que es 
uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico y, por ende, 
no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta 
naturaleza. Es así como de analizarse el articulo 22 del Reglamento de 
Asignación de Nombres del Dominio CL, el Segundo Solicitante considera que 
resulta completamente evidente la mala fe del Primer Solicitante, toda vez que 
ha solicitado un nombre de dominio que identifica a una empresa famosa creada 
en el año 1921, sobre la cual no tiene ningún derecho o relación, con la finalidad 
obvia de obtener un beneficio económico propio a costa del prestigio de una 
empresa ajena. Indica que esta situación esta absolutamente reñida con la 
buena fe y con los principios básicos del derecho, además de ser una falta a la 
ética mercantil. 
 
Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable en este caso el 
Convenio de París, cuyas normas tienen plena vigencia en Chile y tienen el 
rango de Ley. En particular, debe tenerse presente el articulo 6 bis de dicho 
Convenio, el cual señala que las marcas famosas y notorias han de protegerse 
especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su 
explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo 
intrínsico de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad 
ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido en la 
creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea 
al titular de la marca famosa y notoria. Asimismo, el artículo octavo del Convenio 
mencionado también es citado, puesto que los nombres con que son conocidas 
las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro 
país miembro del Convenio. La expresión “PEP BOYS” constituye parte 
esencial de la imagen corporativa y goodwill del Segundo Solicitante, para lo 
cual se han invertido cuantiosos recursos – humanos y económicos, tanto en 
Chile como en el extranjero –  y, en consecuencia, debe gozar de protección. 
 
Por último, el articulo 10 bis del mismo Convenio de París aborda el tema de la 
competencia desleal, y dado que el Primer Solicitante no tiene ningún derecho 
sobre la denominación “PEP BOYS”, y que ésta se trata de una marca notoria y 
famosa en todo el mundo para identificar productos y servicios relacionados con 
automóviles, pertenecientes a una empresa avaluada en miles de millones de 
dólares, es absolutamente evidente que la conducta del Primer Solicitante, al 
pretender inscribir el nombre de dominio pepboys.cl, constituye un acto de 
competencia desleal en los términos del articulo mencionado. 
 
En definitiva, a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos 
argumentos antes indicados, así como la titularidad de distintos registros 
marcarios para el signo “PEP BOYS” en Chile y en el resto del mundo, y la 
mala fe del Primer Solicitante, THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF 
CALIFORNIA considera que es el titular del mejor derecho para la obtención del 
nombre de dominio en disputa, puesto que los antecedentes y registros 
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marcarios citados en estos autos acreditan que es precisamente él quien le ha 
conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “PEP BOYS”, tanto en el 
mercado nacional como en el internacional, por medio de los diversos servicios 
ofrecidos bajo dicha denominación. Agrega que la asignación del nombre de 
dominio pepboys.cl al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y 
confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu 
de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y 
reconocidas en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables en esta materia, y 
los tratados internacionales sobre derechos de Propiedad Industrial y 
competencia desleal ratificados por Chile, de tal forma que las evidentes 
ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, 
obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para 
los intereses del Segundo Solicitante. 
 

7. Que por resolución de fecha 19 de julio de 2005, se da traslado al Primer 
Solicitante de la demanda arbitral correspondiente; 

 
8. Que con fecha 13 de abril de 2006, se cita a las partes a oír sentencia, 

resolución que es notificada a las partes por correo electrónico y por carta 
certificada. 

 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje 

contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 
Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de 
nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán 
fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren; 

 
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que 

es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no 
contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la 
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente 
adquiridos por terceros; 

 
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término 

de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la 
lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de 
que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, 
puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio; 

 
4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha 

invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el 
nombre de dominio en conflicto; 
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5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un 
mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;  

 
6. Que mediante la evidencia acompañada por el Segundo Solicitante en estos 

autos, y no objetada por el Primer Solicitante, THE PEP BOYS MANNY, MOE & 
JACK OF CALIFORNIA ha probado fehacientemente que la marca “PEP 
BOYS” se encuentra registrada a su nombre, tanto en Chile como en el 
extranjero, para distinguir productos y servicios de distintas clases; 

 
7. Que de los antecedentes acompañados en estos autos por el Segundo 

Solicitante, y no objetados por el Primer Solicitante, THE PEP BOYS MANNY, 
MOE & JACK OF CALIFORNIA ha acreditado ser el creador de la marca “PEP 
BOYS”, y ha sido quien ha hecho un uso exclusivo de ella en su país de origen, 
Estados Unidos, y en el mercado internacional, y además ha sido quien la ha 
posicionado hasta otorgarle la calidad de famosa y notoria en su rubro; 

 
8. Que, asimismo, la expresión “PEP BOYS” efectivamente corresponde al 

segmento más distintivo de la razón social del Segundo Solicitante, THE PEP 
BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA; 

9. Que, a mayor abundamiento, la expresión “PEP BOYS” no tiene un significado 
conocido en idioma alguno, al corresponder a una expresión inventada, lo que 
sirve para corroborar que en este caso no estamos frente a una coincidencia, 
en la cual al Primer Solicitante simplemente se le haya ocurrido el dominio 
pepboys.cl, actualmente en conflicto; 

 
10. Que por el mero hecho de que doña CAMILA ALEJANDRA COSTA JAWOR 

haya solicitado primero el nombre de dominio pepboys.cl no es suficiente ya 
que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio 
arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga 
derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto; 

 
11. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por THE PEP BOYS 

MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA, así como la falta de ellos por parte de 
doña CAMILA ALEJANDRA COSTA JAWOR, es que este árbitro ha llegado a la 
conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio 
solicitado y, que de asignarse al Primer Solicitante, se producirían errores o 
confusiones entre los usuarios de Internet, al corresponder dicha expresión a 
una marca comercial famosa y notoria a nivel internacional de propiedad de 
THE PEP BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio pepboys.cl al Segundo Solicitante, THE PEP 
BOYS MANNY, MOE & JACK OF CALIFORNIA, RUT  N° 79.713.300-0. 
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Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
 
Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez 
 
Santiago, 11 de septiembre de 2006.- 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 


