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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

rex.cl

Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil seis.-

VISTOS:

Con fecha 1 de diciembre de 2005, don Héctor Patricio Rojas Parra,
domiciliado en calle Raul Montt N° 640, comuna de Recoleta, Santiago, solicito la
inscripcién del nombre de dominio “rex.cl”.

Posteriormente, con fecha 22 de Diciembre de 2005, la sociedad Cinpal — Cia.
Ind. De Pecas Para Autom., domiciliada en Av. Paulo Ayres, 240 — Taboao da Serra,
Sao Paulo, Brasil, representada por Johansson & Langlois, domiciliados en San Pio X
N ¢ 2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago, solicité igualmente la
inscripcién del mismo nombre de dominio “rex.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo
a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo
1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N°® 6059 de 2 de mayo de 2006 se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resoluciéon del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacién del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
del procedimiento sefialada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento
entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N? 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedio a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
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A fs. 18 el primer solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 45, el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 54 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 56, sélo el segundo solicitante evacué el traslado conferido respecto de lo
expuesto por el primer solicitante.

A fs. 58, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor
derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “rex.cl”.

A fojas 61, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 1 de diciembre de 2005, don Héctor Patricio Rojas
Parra, solicito la inscripcion del nombre de dominio “rex.cl”. Posteriormente, con fecha
22 de Diciembre de 2005, la sociedad Cinpal — Cia. Ind. De Pecas Para Autom.,
representada por Johansson & Langlois, solicité igualmente la inscripcion del mismo
nombre de dominio “rex.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.
Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
del procedimiento ambos solicitantes, sin que se produjera avenimiento entre las
partes, segun consta en autos. En meérito de lo anterior y lo dispuesto en el N8 inciso
cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se
procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios
arbitrales.
SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante, en la etapa de discusion hizo valer sus derechos y defensas sefialando
que ha usado la expresion “rex” desde el afno 2002 y que el origen de dicha expresién
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corresponde al apellido del solicitante esto es “R” de Rojas y “EX” de la palabra
“excavaciones”, todo derivado de su actividad comercial “Rojas Excavaciones”.
Agrega que ha funcionado durante todos estos anos utilizando la expresion “Rex”, lo
cual motivé la presentacion de la presente solicitud de registro del nombre de dominio
de autos, principalmente para dar mayor publicidad a su actividad econémica.

Expresa ademas, que el desarrollo comercial que le ha dado a la denominacién “rex”,
le permite sostener que debe asignarsele el nombre de dominio en disputa, por cuanto
habrian antecedentes concretos de su uso en Chile por su parte. Que su empresa ha
mostrado constantemente interés en utilizar una expresion original compuesta por la
fusiébn de “Rojas” y “Excavaciones”, para referirse al servicio que ofrece. Que se
pretende utilizar dicho nombre de dominio “rex.cl”, para efectos de direcciones “Web”
y direcciones de correo electronico.

Afirma también, que el uso de la expresion “rex”, que data del afno 2002, y que todos
sus clientes y proveedores lo identifican con dicho nombre. Que dicha palabra figura
en carpetas y dipticos informativos de sus servicios, en cartas, propuestas enviadas a
los clientes, al realizar asesorias en terreno y en contratos y acuerdos comerciales.
Que ademas senala que solicitara el registro del nombre “rex” como marca comercial
en el Departamento de Propiedad Industrial, para las respectivas clases, que ello
demostraria el interés que tiene en dicha expresién y la importancia que tiene para su
empresa el nombre de dominio en disputa.

Por dltimo expresa que tiene prioridad por ser primer solicitante sobre el dominio
“rex.cl” y que soOlo lo motiva un fin comercial que es desarrollar la marca vy
posesionarla en el mercado, guiados ademas por la buena fe.

TERCERO: La parte del segundo solicitante expresa que es una empresa de gran
prestigio y reconocimiento en la industria automotriz, especialmente en repuestos y
accesorios para automoviles y maquinaria pesada. Que es una empresa con
presencia en el mercado desde el ano 1950, iniciando sus actividades en vehiculos
menores y a travées del tiempo se ha ido especializando en repuestos y asesorias en
toda clase de vehiculos pesados, como camiones, tractores, implementos agricolas,
excavadoras y maquinas de la industria minera.

Agrega que opera en el mercado con su marca “Cinpal”, que forma parte de su razon
social, y que también opera a través de su prestigiosa y conocida marca mixta “rex”, la
que se encuentra registrada en Chile, motivo por el cual se ha deducido la presente
demanda por asignacioén del nombre de dominio “rex.cl”.

Que cuenta con la certificacion de calidad 1ISO 9000 y QS 9000, gracias a sus
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modernos laboratorios, los que serian antecedentes que avalan el prestigio de sus
marcas, entre ellas “rex” en el mercado del rubro.

Expresa, que el motivo de su solicitud es evitar que un tercero, que no tiene ningun
derecho sobre “rex”, se apropie de “rex.cl”, privando injustificada e injustamente a mi
cliente de él, quien tiene realmente todos los derechos y privilegios.

Ademas, afirma que es propietaria del registro de la marca comercial en Chile “rex”,
registro 545.513, clase 12 y que en la misma clase la tiene registrada en Indonesia,
Uruguay, Peru, Ecuador, Singapur y Paraguay.

Que en cuanto al derecho cita como normas aplicables las normas “Reglamentacién
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, ley sobre Propiedad
Industrial 19.039, de la Constitucidon Politica y el Convenio de Paris.

Que finaliza senalando que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante, constituiria un agravio hacia sus derechos adquiridos como titular de las
marcas registradas mencionadas e inductivo a error y confusion entre los
consumidores, respecto de la procedencia, cualidad y género, de sus productos y
establecimientos, a través del sitio web www.rex.cl. Todo lo anterior aprovechandose
en forma gratuita del prestigio logrado y que ha invertido grandes sumas de dinero en
posicionar su marca en el mercado.

Que por lo expuesto solicita disponer el rechazo de la solicitud del primer solicitante y
asignarselo a él, con costas.

CUARTO: Que en la etapa de discusion, sélo el segundo solicitante evacué el
traslado de lo expuesto por el primer solicitante y al respecto expresa que en cuanto al
argumento del primer solicitante que el nombre de dominio solicitado corresponde a la
letra “R” de Rojas su apellido, y la particula “Ex” de excavaciones, su actividad
comercial, lo anterior no debe primar sobre su legitimo derecho que ostenta sobre la
expresion “Rex”, consagrado en la Constitucién Politica de la Republica, al ser “marca
comercial registrada” en Chile y otros paises y, por lo tanto tiene el derecho a usarla
en forma exclusiva y excluyente en cualquier medio, abarcando la Internet. Que en
este tipo de conflictos las partes estan llamadas a probar un “mejor derecho” y no una
“mejor explicacién” sobre el dominio en cuestion, ya que la imaginacién humana es
infinita y que jamas deben ser valoradas por sobre “derechos” efectivos, legitimos y
concretos.

Reitera los documentos que ya acompané a los autos, sus derechos, afirma que la
contraria no ha probado ningun “derecho” sobre el nombre de dominio en disputa y

que por lo mismo ostentaria un legitimo y mejor derecho sobre la expresion “rex”.
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QUINTO: Que el primer solicitante no rindié ninguna prueba tendiente a acreditar los
derechos que invoca en su respectivo escrito presentado durante el periodo de
discusion.

SEXTO: Que el segundo solicitante durante el periodo de prueba acomparié a los
autos y sin objecién de contrario, fotocopia del registro de la marca registrada en Chile

rex” desde el 30 de julio de 1999, como también fotocopias de registros en otros
paises de la marca “Cinpal Rex”, para distinguir productos de la clase 12 e impresos

obtenidos de la pagina web www.cinpal.com.br, donde aparece destacada la

publicidad y uso de la marca “rex”.

SEPTIMO: Que el primer solicitante don Héctor Patricio Rojas Parra, durante el
respectivo periodo de prueba no rindié ninguna prueba dirigida acreditar lo expuesto
en su escrito en el periodo de discusién, por lo que posee sélo el derecho de prioridad
que le otorga el ser primer solicitante del nombre de dominio en disputa “rex.cl”.
OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante acompand a los autos copias de

impresiones obtenidas de la pagina web www.cinpal.com.br, en donde consta el uso y

publicidad de la palabra “rex”. También acompané fotocopias de registros de la marca
comercial “rex” inscritos a su nombre, entre éllos el de Chile que data desde julio de
1999, es decir mas de seis anos de antigiiedad y en consecuencia con anterioridad a
la fecha de presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.
NOVENO: Que la denominacion “rex” de acuerdo a la documentacién acompanada,
se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del
segundo solicitante y de sus productos y en segundo lugar su uso se produjo con
anterioridad a la fecha de presentacién en Nic Chile de la solicitud del nombre de
dominio de autos por la parte del primer solicitante.

DECIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de
los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”,
por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “rex.cl”.

DECIMOPRIMERO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a
la conviccion que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el

nombre de dominio en disputa “rex.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje y articulos 636 y siguientes
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del Codigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:
l.- Que se asigna el nombre de dominio “rex.cl” a la segunda solicitante la sociedad
CINPAL — CIA. IND. de PECAS PARA AUTOM.

II.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante don Héctor Patricio Rojas Parra.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computaciéon de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucion para
los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 27 - 2006.



