
 1 

En Santiago de Chile a 23 de abril  de 2007.- 

 

VISTOS  

 

I.- PARTE EXPOSITIVA. 

 

I.1.-  Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por oficio OFO6926 de fecha 14 de diciembre de 2006 me notificó de la 

designación  como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del 

nombre de dominio “catcom.cl”, designación que acepté con fecha 15 de diciembre de 

2006, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo 

electrónico. 

  

I.2.-  Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) Doña Aurora Salomé Pinuer Sazo, Rut 13.160.916-7, con 

domicilio en ésta ciudad, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 335 oficina 101-A de 

la comuna de Santiago, correo electrónico catcomchile@gmail.com; 2) Caterpillar Inc., 

rut 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de 

Patentes y Marcas Limitada, y en autos por el abogado don Alfredo Montaner Lewin, por 

el egresado de derecho don Eduardo Lobos Vajovic y por el habilitado de derecho don 

Eduardo Jara Oviedo, todos con domicilio en esta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 

piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico cadmin@weekmark.cl y 

elobos@sargent.cl.  

  

I.3.- Objeto del arbitraje. 

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

suscitado entre las partes antes individualizadas. 
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I.4.- Procedimiento.- 

Que a fojas 20 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 inasistencia de doña Aurora Salomé Pinuer Sazo, a quien le fue notificada 

el acta según consta a fojas 21 de autos. 

 

I.5.-  Periodo de Planteamientos.- 

 

I.5.1.-  Planteamientos de doña  Aurora Salomé Pinuer Sazo. 

Doña Aurora Salomé Pinuer Sazo  no presentó planteamientos para argumentar su mejor 

derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.  

 

I.5.2 Planteamientos de  Caterpillar Inc. 

Consta a fojas 77 y siguientes que don Alfredo Montaner Lewin en representación de 

Caterpillar Inc. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de 

dominio de autos en la historia de Caterpillar Inc., señalando que tiene sus orígenes en 

Estados Unidos, a finales del siglo XIX, cuando el señor Daniel Best y Benjamín Holt 

comenzaron a experimentar con varias formas de tractores de vapor para su uso en 

granjas. Dicha experimentación dio sus frutos con la invención del primer tractor de 

cadenas de vapor en 1904 y el primero de cadenas de gas en 1906. Agrega que la línea de 

producción de la compañía se amplió en 1940 para incluir la fabricación de 

motoniveladoras, hojas de nivelación, niveladores de elevación, levantadores de terrazas 

y grupas electrógenas para la generación de energía eléctrica. En 1950 se profundizó la 

internacionalización de la empresa y se estableció Caterpillar Tractor Co. Ltd. en Gran 

Bretaña, siendo. la primera compañía de operaciones internacionales creada para 

administrar la falta de cambio de moneda extranjera, tarifas, controlar la importación y 

servir mejor a clientes de todo el mundo. Un hito importante es la constitución en Japón 

de "Shin Caterpillar Mitsubishi Ltd.", como empresa de propiedad conjunta entre 
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Caterpillar Tractor Co y Mitsubishi Heavy lndustries Ltd."  Pasando a ser el segundo 

mayor fabricante de equipo para construcción y minería en ese país.  En 1986 Caterpillar 

Tractor Co. cambió su nombre a Caterpillar Inc. para así reflejar de manera más exacta la 

creciente diversidad de la empresa que en la actualidad fabrica más de 300 diferentes 

productos.  Agrega que en 1990 la compañía descentralizó su estructura, reorganizándose 

en unidades comerciales para ofrecer mayor rendimiento de activos y satisfacción a los 

clientes. A fines de la década pasada Caterpillar Inc., continuó su proceso de expansión, y 

adquirió la empresa Perkins Engines, con sede en el Reino Unido e incorporó a la 

compañía alemana Mak Motoren en 1996, de esta forma. la compañía se transformó en 

líder mundial de fabricación de motores diesel.  Señala que en 2003 Caterpillar se 

convirtió en la primera fabricante de motores del mundo, ofreciendo una completa línea 

de. motores diesel para el año 2004, los cuales cumplían con todos los requisitos y 

certificaciones de la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos. 

Asimismo, desarrolló la innovadora tecnología de control de emisiones de Caterpillar, 

conocida como Tecnología Avanzada de Reducción de Emisiones de Combustión para 

cumplir los requisitos de la EPA sin sacrificar rendimiento, fiabilidad o economía de 

consumo.  Señala que durante más de 80 años, Caterpillar Inc. ha participado en la 

construcción de la más diversa infraestructura en todo el mundo y, junto con su red de 

distribuidores, ha impulsado cambios positivos y sostenibles en todos los continentes. 

Más aún, con ventas de más de US$36.340 millones de dólares en 2005, Caterpillar es 

una compañía líder en tecnología y la mayor fabricante del mundo de maquinaria de 

construcción y minería, motores diesel y  de" gas natural y de turbinas de gas 

industriales”.  Agrega que ésta importante compañía comercializa su extensa línea de 

productos bajo la marca Caterpillar y la abreviatura de ésta Cat, la que debido al carácter 

internacional de la compañía resulta más fácil de recordar entre el público de diversos 

continentes.  Señala que la marca Cat y Caterpillar son famosas y notorias  en el mundo 

entero distinguiendo los productos y servicios que ofrece su mandante.  Agrega que la 

posición que ocupa la compañía actualmente en el mercado, el prestigió que han 
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adquirido los productos y servicios que comercializa, han llevado sin duda a que las 

marcas Cat y Caterpillar sean reconocidas a nivel mundial, por lo tanto, es de especial 

interés para su mandante que no se produzcan situaciones que causen confusión entre el 

público en relación a su marca más famosa, considerando que se ha ganado un merecido 

prestigio a lo largo de los  años, y que constituye uno de los activos más importantes de 

su mandante.  En cuanto a los registros marcarios, señala que su representada para 

proteger este activo que ha adquirido tanto renombre a nivel internacional, ha preocupado 

obtener la protección de las marcas comerciales relacionadas con esta afamada línea de 

productos y servicios, así la marca "Cat”, “Caterpillar” “Caterpillar Walking Machines” y 

“The Cat Rental Store” se encuentra amparada en numerosos registros marcarios, que se 

detallan y que suman 40 registros.  Señala que los registros marcarios enumerados son 

una muestra del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, 

toda vez que la marca que su mandante tiene registrada en nuestro país es plenamente 

idéntica al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado.  

Por otra parte, destaca que Caterpillar Inc, es titular de los siguientes nombres de dominio 

en Internet: cat.com, catsa.cl, caterpillar.cl, catfootwear.com.  Señala que dichos nombres 

de dominio son una muestra más del mejor derecho de su representado sobre el nombre 

de dominio en disputa toda vez que todos estos se estructuran sobre la expresión "Cat", 

máxime, si se tiene en consideración que el nombre de dominio del cual es titular su 

representada “cat.com” que se encuentra plenamente activo, es absolutamente idéntico al 

nombre de dominio solicitado en autos, y por tanto, es imposible argüir que de otorgarse 

dicho nombre de dominio a un tercero distinto y no relacionado con su representada, no 

se va a causar con ello una confusión en el usuario de Internet respecto de la procedencia 

y calidad de los productos y servicios que se ofrezcan en dicho sitio web.  Sobretodo si se 

tiene en consideración que Caterpillar Inc y su marca Cat son reconocidas a nivel 

mundial. Por otra parte, destaca que Caterpillar Inc. es una reconocida y famosa compañía 

que produce y comercializa una amplia gama de productos y servicios industriales bajo su 

marca famosa y notoria "Cat", la cual es absolutamente idéntica, tanto gráfica como 
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fonéticamente, al elemento distintivo y central del nombre de dominio en disputa, lo que 

se puede apreciar de su sola comparación. Por lo cual de otorgarse el nombre de dominio 

en conflicto al primer solicitante se induciría a confusión al usuario de Internet, pues 

resulta de toda lógica que éste tienda a pensar que en dicho sitio se ofrecen los afamados 

productos y servicios bajo la marca "Cat" de su representada, y por tanto, es evidente que 

el asignar el dominio a la contraria le causa un grave perjuicio a su mandante y afecta 

directamente las marcas que válidamente ha resguardado a través de su correspondiente 

registro. Además señala que, la circunstancia de que el nombre de dominio en conflicto 

integre la marca famosa y notoria de su mandante junto a la expresión "com", sugiere una 

relación "comercial" con la marca de su representada “Cat”". En efecto, bien podría llegar 

a confundirse el consumidor y pensar que bajo el dominio “catcom.cl” se encuentra la 

división comercial de Caterpillar Inc. Sumado a esto, el hecho que su representada es 

titular del nombre de dominio cat.com el cual es idéntico gráfica y fonéticamente al 

nombre de dominio en disputa, la posibilidad de confusión se hace incluso más evidente. 

Por último, señala que de otorgarse el nombre de dominio catcom.cl a un tercero que en 

nada se vincula con su mandante se legitimaría el uso de una marca notoria v famosa por 

un tercero que en nada se vincula con la misma.  En cuanto a los antecedentes de derecho, 

cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de 

dominio, cita las Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio 

desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet  "ICANN", 

que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la 

titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, también cita el Informe Final 

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que establecen que en el 

procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar 

circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una 

marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre 

él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.  A mayor abundamiento, señala que 

dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-
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Chile. También cita el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, señalando que esta 

teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido 

al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la 

mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, 

la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.  

Concluye que su parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "catcom.cl", 

debido a que la marca Cat distingue a una serie de productos y servicios que han 

adquirido fama y notoriedad a lo largo de todo el mundo, y cuyo fabricante es 

precisamente Caterpillar Inc.  Además, cita el Criterio del Mejor Derecho por el Uso 

Empresarial Legítimo, señalando que éste principio se refiere a que tendrá un mejor 

derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el 

solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, agrega que 

su mandante tiene registrada profusamente la marca “Cat”, la cual es idéntica al elemento 

determinante del nombre de dominio en conflicto y ofrece bajo dicho signo una completa 

línea de productos y servicios alrededor de todo el mundo.  También cita el Criterio de la 

Identidad, que expresa que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la 

persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o 

muy similar al mismo.  Señala que en razón de lo anterior, el nombre de dominio en 

conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de la marca famosa y notoria 

“Cat”" que es absolutamente idéntica al elemento sobre el cual se estructura al nombre de 

dominio en cuestión, y dicho signo corresponde además a la abreviación de su razón 

social. Más aún, dicha marca distingue variados productos y servicios que comercializa su 

representada en el mundo y en Chile. Finalmente, a este respecto, hace presente que este 

criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional en el fallo reciente de 21 de mayo 

de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl".  Cita el Convenio de París en su 

artículo 6 bis y 10 bis.  Explica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de 

"Cat" 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 
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intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para 

promocionar productos v servicios que no han contribuido a  la creación de dicha 

notoriedad. con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa  

y  notoria.  Concluye que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el 

público asociaría dicho nombre a su  representada, o deduciría lógicamente que se trata de 

un sitio de propiedad su mandante, incurriendo en error y confusión ya que dicho tercero 

en nada se relaciona con la misma.  Precisa que los artículos señalados del Convenio de 

París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.  

Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, 

acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registro marcarios 

singularizados; Impresión del sitio web www.cat.com;  Copia de registros de dominios 

individualizados.  

 

 I.6 Etapa de Respuestas.- 

 

I.6.1 Respuesta de doña Aurora Salomé Pinuer Sazo. 

Doña Aurora Salomé Pinuer Sazo  no evacuó respuesta alguna a los argumentos 

expuestos por Caterpillar Inc. 

 

1.6.2 Respuesta de  Caterpillar Inc. 

Caterpillar Inc. no evacuó respuesta alguna, ya que, doña Aurora Salomé Pinuer Sazo  no 

expuso planteamientos. 

 

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.- 

A fojas 80 de autos, con fecha 28 de marzo de2007 encontrándose vencido la etapa de 

respuestas y  no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, 

resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.- 
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II.  PARTE CONSIDERATIVA. 

 

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Aurora Salomé Pinuer Sazo  

con fecha 25 de agosto de 2006 solicitó el nombre de dominio “catcom.cl”.   También, se 

encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Caterpillar Inc. lo solicitó con fecha 8 de 

septiembre de 2006.- 

 

II.2 Que doña Aurora Salomé Pinuer Sazo no fundamentó su mejor derecho para 

solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó 

los planteamientos esgrimidos por  Caterpillar Inc. 

  

II.3 Que Caterpillar Inc. fundamentó su mejor derecho en la historia de Caterpillar 

Inc.,  que tiene sus orígenes en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y que actualmente 

es una compañía líder en tecnología y la mayor fabricante del mundo de maquinaria de 

construcción y minería, motores diesel y  de" gas natural y de turbinas de gas 

industriales”.  Fundamenta que comercializa su extensa línea de productos bajo la marca 

“Caterpillar”  y la abreviatura de ésta “Cat”, marcas famosas y notorias  en el mundo 

entero. Además fundamenta que es titular de los siguientes nombres de dominio: cat.com, 

catsa.cl, caterpillar.cl, catfootwear.com.  Señala que dichos nombres de dominio se 

estructuran sobre la expresión "Cat",  y que “cat.com” es absolutamente idéntico al 

nombre de dominio solicitado en autos. Agrega que su marca famosa y notoria "Cat" es 

absolutamente idéntica, tanto gráfica como fonéticamente, al elemento distintivo y central 

del nombre de dominio en disputa. Fundamenta que de otorgarse el nombre de dominio 

en conflicto al primer solicitante se induciría a confusión al usuario de Internet y le causa 

un grave perjuicio, porque afecta directamente las marcas que válidamente ha 

resguardado a través de su correspondiente registro. Además fundamenta que, la 

circunstancia de que el nombre de dominio en conflicto integre la marca famosa y notoria 

de su mandante junto a la expresión "com", sugiere una relación "comercial" con la marca 
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de su representada “Cat”" y podría pensarse que bajo el dominio “catcom.cl” se encuentra 

la división comercial de Caterpillar Inc.  En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el 

criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de 

dominio, cita las Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio 

desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet  "ICANN", 

cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cita 

los Artículos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile, cita el Criterio de la Notoriedad 

del Signo Pedido, cita el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, 

cita el Criterio de la Identidad y cita el Convenio de París.  

 

II.4 Que de la documentación acompañada y no objetada se encuentra acreditado en 

autos que la empresa Caterpillar Inc. es titular de varios registros marcarios de la 

denominación “Caterpillar” y Cat” en nuestro país, marcas que tienen la característica de 

ser famosas y notorias a nivel mundial.   

 

II.5 Que debe considerarse que las marcas registradas, antes señaladas, si bien no son 

idénticas al nombre de dominio en disputa “catcom.cl”, sí son engañosamente similares a 

ésta, atendido que el nombre de dominio en disputa se estructura sobre la base de dos 

sílabas “cat” y “com”, la primera de ellas, “cat”, es idéntica a la marca famosa y notoria 

de que es titular Caterpillar Inc., expresión además por la que se comercializan y son 

conocidos sus productos.  La segunda sílaba, “com”, no tiene ningún significado, pero sí 

podría llegar a pensarse que unida al término “cat” se refiere a la división comercial de 

Caterpillar Inc.  En consecuencia, éste sentenciador considera que las marcas de que es 

titular Caterpillar Inc, especialmente la marca comercial “Cat” es engañosamente similar 

al nombre de dominio en disputa. 

  

II.6 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en 

autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgársele el nombre de 
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dominio “catcom.cl”, engañosamente similar a la marca “Cat”, a quien no es titular de 

dicha marca, se produciría la denominada “dilución marcaria” y además confusión entre 

los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que 

se ofrecen, a través, de dicha página web. 

 

II.7 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Caterpillar Inc. acreditó que es 

titular de los nombres de dominio cat.com, catsa.cl, caterpillar.cl, catfootwear.com., de 

manera que si se le asigna el nombre de dominio “catcom.cl” al primer solicitante, 

efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la 

procedencia de los productos y servicios ofrecidos, especialmente teniendo en cuenta que 

uno de los dominios, “cat.com”,  es significativamente parecido al nombre de dominio en 

disputa “catcom.cl”. 

 

II.8 Finalmente, debe considerarse que doña Aurora Salomé Pinuer Sazo no demostró 

tener interés en el nombre de dominio en disputa, en razón de que no realizó 

planteamiento alguno para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en 

disputa ni contra argumentó los planteamientos de Caterpillar Inc. ni objetó los 

documentos acompañados al proceso.  

 

III SE RESUELVE. 

 

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

en disputa “catcom.cl” a   Caterpillar Inc. 

 

Cada parte pagará sus costas. 

  

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 
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Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.- 

 

 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto. 

 

 

 

 

 

 

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.  


