Foja 102.-

Santiago, a treinta de septiembre del afio dos mil ocho.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 13 y 14 de autos, articulo 170 del Cdédigo 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 se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de
inscripcion nombre de dominio “catmetal.cl”.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 11 de junio de 2008, 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 “catmetal.cl”, surgido entre dofia Daniza Yanira Carrera Soto,
domiciliada en calle El Tepual N° 584, La Paloma Il, de la ciudad de Puerto
Montt, y Caterpillar Inc., domiciliade en 100 N.E. Adams St., Pcoria, lllinois,
Estados Unidos de Norte América, quien comparece representada por Estudio
Sargent y Krahn, representada por su abogado don Matias Somarriva Labra,
ambos, domiciliados en Avenida Andrés Bello N° 2711, piso 19, Las Condes,
de esta ciudad.

Que por resolucion de fecha 13 de junio de 2008, el suscrito acept6 el cargo y
juré desempefiarlo en el menor tiempo posible y cité 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 23 de junio de 2008, con
la asistencia de la parte Caterpillar Inc., segun consta a fojas 13 y 14 de autos.
Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa dofia
Daniza Yanira Carrera Soto, primer solicitante del nombre de dominio en
disputa y don Caterpillar INC., segundo solicitante.

Tercero: Enunciacion breve de las peticiones o acciones deducidas por el

demandante u opositor de autos Caterpillar Inc.:



La parte demandante u opositor de autos funda su demanda de oposicion a
que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “catmetal.cl”, a
dofia Daniza Yanira Carrera Soto, e invoca los siguientes fundamentos de
hecho y de derecho:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda
de fojas 105, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la
pretension del primer solicitante, ya individualizado:

A) Breve Historia de CATERPILLAR INC: Sefiala el demandante que
CATERPILLAR INC. tiene sus origenes en Estados Unidos, a finales del siglo
XIX, cuando el sefior Daniel Best y Benjamin Holt comenzaron a experimentar
con varias formas de tractores de vapor para su uso en granjas y que dicha
experimentacion dio sus frutos con la invencion del primer tractor de cadenas
de vapor en 1904 y el primero de cadenas de gas en 1906. Estas invenciones
constituyen lo que actualmente conocemos como el tractor moderno.

Que en el afo 1915 los tractores del sefior Holt fueron usados activamente por
los aliados en la Primera Guerra Mundial y, en 1925, la compaiiia del sefior
Holt “Holt Manufacturing Company” y la del sefior Best “C. L. Best Tractor Co.”
que hasta ese entonces habian funcionado de manera separada, se unieron
para formar CATERPILLAR Tractor Co.

Que la linea de producciéon de la compafiia se amplié en 1940 para incluir la
fabricacion de motoniveladoras, hojas de nivelacion, niveladores de elevacion,
levantadores de terrazas y grupos electrogenos para la generacion de energia
eléctrica.

Sefala el demandante que en 1950 se profundizé la internacionalizacion de la
empresa y se estableci6 CATERPILLAR Tractor Co. Ltd. en Gran Bretafa,
siendo la primera compafia de operaciones internacionales creada para
administrar la falta de cambio de moneda extranjera, tarifas, controlar la
importacion y servir mejor a clientes de todo el mundo y que un hito importante
fue la constitucion en Japdn de “Shin Caterpillar Mitsubishi Ltd.”, como empresa

de propiedad conjunta entre “Caterpillar Tractor Co.” y “Mitsubishi Heavy



Industries Ltd.” pasando a ser el segundo mayor fabricante de equipos para
construccion y mineria en ese pais.

Que en el afio 1986 CATERPILLAR Tractor Co. cambio su nombre a Caterpillar
Inc., para asi reflejar de manera mas exacta la creciente diversidad de la
empresa que en la actualidad fabrica mas de 300 diferentes productos, que al
afo siguiente se inicid un plan de modernizacion de fabricas que involucré mas
de US$ 1.800 millones de ddlares en recursos para mejorar el proceso de
fabricacion y que en 1990 la compafiia descentralizO su estructura,
reorganizandose en unidades comerciales para ofrecer mayor rendimiento de
activos y satisfaccion a los clientes. Que a fines de la década pasada
Caterpillar Inc. continué su proceso de expansion, y adquirid la empresa
Perkins Engines, con sede en el Reino Unido e incorpor6 a la compaiiia
alemana MaK Motoren en 1996. De esta forma, la compafia se transformé en
la lider mundial de fabricacion de motores diesel.

Que en el afio 2003 CATERPILLAR se convirtio en el primer fabricante de
motores del mundo, ofreciendo una completa linea de motores diesel para el
afio 2004, los cuales cumplian con todos los requisitos y certificaciones de la
Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos. Asimismo, se
desarrollo la innovadora tecnologia de control de emisiones de Caterpillar,
conocida como Tecnologia Avanzada de Reduccion de Emisiones de
Combustion (Advanced Combustion Emissions Reduction Technology -
ACERT), para cumplir los requisitos de la EPA sin sacrificar rendimiento,
fiabilidad o economia de consumo y que en definitiva, durante mas de 80 afos,
CATERPILLAR INC. ha participado en la construccion de la mas diversa
infraestructura en todo el mundo y, junto con su red de distribuidores, ha
impulsado cambios positivos y sostenibles en todos los continentes.

Que, aproximadamente la mitad de todas las ventas provienen de clientes de
distintas partes del mundo, fuera de Estados Unidos, manteniendo la posicion
de CATERPILLAR como lider en el suministro internacional de maquinaria
pesada y que la compafia comercializa su extensa linea de productos bajo la

marca CATERPILLAR y la abreviatura de ésta CAT, la que, debido al caracter



internacional de la compaiiia, resulta mas facil de recordar entre el publico de
diversos continentes.

Que las marcas CAT y CATERPILLAR son famosas y notorias en el mundo
entero distinguiendo los productos y servicios que mi mandante ofrece
internacionalmente. La posicidn que ocupa la compaifia actualmente en el
mercado, el prestigio que han 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 mi
mandante que no se produzcan situaciones que causen confusion entre el
publico, en relacion a sus marcas mas famosas y reconocidas mundialmente,
considerando que se ha ganado un merecido prestigio a lo largo de los afios, y
que constituye uno de los activos mas importantes.

B) REGISTROS MARCARIOS DE CATERPILLAR INC.: Sefiala la demandante
que como parte de la estrategia para proteger este activo que ha adquirido
tanto renombre a nivel internacional, se ha preocupado de obtener también la
proteccion de las marcas comerciales relacionadas con esta afamada linea de
productos y servicios. Asi, la marca “CAT” se encuentra amparada en
numMerosos registros marcarios ante el Departamento de Propiedad Industrial,
las cuales se detallan a continuacion: Registros N° 559.281, C A T,
denominativa, para distinguir servicios en clase 42, N° 586.026, CAT, mixta,
para distinguir productos en clase 14, N° 586.057, CAT, mixta, para distinguir
productos en clase 14, N° 808.987, CAT, denominativa, para distinguir
productos en clase 14, N° 697.151, CAT, mixta, para distinguir productos en
clase 8, N° 548.808, CAT, mixta, para distinguir productos en clase 9, N°
697.345, CAT, denominativa, para distinguir servicios en clase 39, N° 697.346,
CAT, mixta, para distinguir servicios en clase 39, N° 551.722, CAT, mixta, para
distinguir servicios en clase 37, N° 645.181, CAT, denominativa, para distinguir
productos en clase 25, N° 555.859, CAT, mixta, para distinguir productos en
clase 25, N° 684.630, CAT, mixta, para distinguir productos en clase 12, N°
590.473, CAT, mixta, para distinguir servicios en clase 37, N° 718.502, CAT,

mixta, para distinguir productos en clase 12, N° 586.152,CAT, denominativa,



para distinguir productos en clase 18, N° 556.996,CAT, mixta, para distinguir
servicios en clase 42, N° 570.605, CAT, mixta, para distinguir servicios en clase
36, N° 558.389, CAT, mixta, para distinguir productos en clase 7 y 9, N°
553.834, CAT, mixta, para distinguir productos en clase 7 y 12, N° 755.161,
CAT, denominativa, para distinguir establecimiento comercial para la venta
productos en clase 9, 14, 18, 25y 28, N° 755.162, CAT, mixta, para distinguir
establecimiento comercial para la venta productos en clase 9,14,18, 25y 28, N°
755.163,CAT, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta
productos en clase 9,14,18, 25 y 28, N° 755.164, CAT, mixta, para distinguir
establecimiento comercial para la venta productos en clase 9,14,18,25 y 28, N°
782.181, CAT, denominativa, para distinguir productos de la clase 25, N°
803.772, CAT, denominativa, clase 9, N° 685.329, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir productos en clase 8, N° 548.807, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir productos en clase 9, N° 685.328, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir productos en clase 12, N° 551.721, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir servicios en clase 37, N° 636.728, CATERPILLAR, denominativa,
para distinguir productos en clase 25, N° 715.100, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir productos en clase 12, N° 808.878, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir productos en clase 14, N° 556.987, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir servicios en clase 42, N° 556.999, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir servicios en clase 39, N° 576.718, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir servicios en clase 36, N° 527.352, CATERPILLAR, denominativa,
para distinguir servicios en clase 39, N° 551.720, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir productos en clase 7 y 12, N° 629.067, CATERPILLAR, mixta, para
distinguir productos en clase 7 a 9 y 12, N° 782.180, CATERPILLAR,
denominativa, para distinguir productos de la clase 25, N° 527.353,
CATERPILLAR, denominativa, para distinguir establecimiento comercial para la
venta productos en clase 6 a 9 y 12, N° 782.180, CATERPILLAR,
denominativa, clase 25, N° 808.878, CATERPILLAR, mixta, clase 14, N°
537.382, CATERPILLAR WALKING MACHINES, mixta, para distinguir
productos en clase 25, N° 565.778, THE CAT RENTAL STORE, mixta, para



distinguir servicios en clase 37, N° 546.337, THE CAT RENTAL STORE,
denominativa, para distinguir servicios en clase 37.

Que los registros marcarios recién enumerados son una muestra del mejor
derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez
que éstos se estructuran precisamente sobre el elemento distintivo del nombre
de dominio solicitado.

C) Nombres de dominio de CATERPILLAR INC.: Sefala la parte demandante
que es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet relacionados:
CATCOMCHILE.CL, CATCOM.CL, CAT.COM, CATSA.CL, CATERPILLAR.CL,
MAQUINARIASCAT.CL, MAQUINARIASCATERPILLAR.CL, SISCAT.CL,
nombres de dominio son una muestra mas del mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa toda vez que todos estos se estructuran sobre la
expresion “CAT” y que se debe tener en cuenta que el mejor derecho es mas
evidente aun si se tiene en consideracion que CATERPILLAR INC. y su marca
CAT son reconocidas a nivel mundial.

D) VINCULACION entre el nombre de dominio solicitado CATMETAL.CL y
CATERPILLAR INC: Que CATERPILLAR INC. es una reconocida y famosa
comparfia 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 grafica como fonéticamente, al elemento
distintivo y central del nombre de dominio en disputa, lo que se puede apreciar
de su sola comparacion: CAT (marcas validamente registradas por mi
representada) CATMETAL.CL (nombre de dominio solicitado).

Que, el elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado —
CAT- es plenamente idéntico tanto grafica como fonéticamente a la marca de
mi representada, por lo cual, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al
primer solicitante se induciria a confusion a los usuarios de Internet, pues
resulta de toda légica que éste tienda a pensar que en dicho sitio se ofrecen los
afamados productos y servicios bajo la marca “CAT”, y por tanto, es evidente
que asignar el dominio a la contraria le causa un grave perjuicio a mi mandante

y afecta directamente las marcas que validamente ha resguardado a través de



su correspondiente registro y que la simple adicion de la expresion “METAL” no
puede ser considerado como un elemento diferenciador, toda vez que la actora
es conocida a nivel mundial en la fabricacion, comercializacion y distribucion de
productos en base a metal y que los consumidores enfrentados al dominio
CATMETAL.CL pensaran que se trata de un dominio de la parte demandante y
que es titular de una serie de nombres de dominios, los cuales guardan una
similitud evidente con el dominio solicitado, tal como se aprecia de la siguiente
comparacion: CAT.COM (nombre de dominio de mi mandante) vy
CATERPILLAR.CL (nombre de dominio de mi mandante), CATMETAL.CL
(nombre de dominio solicitado), MAQUINARIASCAT.CL (nombre de dominio de
mi mandante) y que como es facil apreciar, los dominios de la demandante
tienen una clara semejanza al solicitado en estos autos y que resulta
totalmente evidente que cualquier consumidor enfrentado al dominio
“CATMETAL.CL” pensara l6gica y razonablemente que se trata de un nombre
de dominio de la demandante o autorizado por ella, toda vez que el dominio en
conflicto aparece como una simple derivacion del nombres de dominio de mi
mandante, previamente registrados y que la contraria se ha limitado a tomar el
signo “CAT”, previamente registrado por la demandante, y le ha adicionado la
expresion “METAL”, lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser considerado
como un elemento diferenciador, sino todo lo contrario ya que la palabra
“metal” tiene una vinculacién directa con mi mandante, pues estos productos
son utilizados en su proceso productivo, por lo que solicitar el nombre dominio
materia de autos denota una clara intencion de aprovecharse de la fama y
notoriedad de una marca ajena, junto con el deliberado objetivo de engafar a
los usuarios de Internet, haciéndoles creer que en dicho dominio pertenece a
mi mandante. Que esta evidente manifestacion de mala fe no puede ser
tolerada bajo ningun respecto dado que es absolutamente contraria al espiritu
de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la
OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre

derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.



E) JURISPRUDENCIA EN UN CASO ANALOGO AL DE AUTOS: Sefiala que
resulta relevante sefalar que en casos analogos al de autos, seguido ante los
Jueces Arbitros don Felipe Bahamondez Prieto y dofia Jacqueline Abarza Tejo,
se acreditd fehacientemente la fama y notoriedad de las marcas comerciales
“CAT” y “CATERPILLAR”, como también la evidente relacion existente entre
dichos registros marcarios y un nombre de dominio que contiene dichos signos,
que en estos casos correspondian a los dominios CATCOM.CL vy
MAQUINARIASCAT.CL. Que, por sentencia de fecha 23 de abril de 2007, en el
considerando numero 1.4 de la sentencia recaida en juicio de asignacion del
dominio CATCOM.CL se sefial6é expresamente: “Que debe considerase que las
marcas registradas, antes sefaladas, si bien no son idénticas al nombre de
dominio en disputa “catcom.cl”’, si son engafiosamente similares a ésta,
atendido que el nombre de dominio en disputa se estructura sobre la base de
dos silabas “cat” y “com”, la primera de ellas, “cat”, es idéntica a la marca
famosa y notoria de que es titular Caterpillar Inc., expresion ademas por la que
se comercializan y son conocidos sus productos. La segunda silaba, “com”, no
tiene ningun significado, pero si podria llegar a pensarse que unida al término
“cat” se refiere a la division comercial de Caterpillar Inc. En consecuencia, éste
sentenciador considera que las marcas de que es titular caterpillar Inc.,
especialmente la marca comercial “Cat” es engafiosamente similar al hombre
de dominio en disputa”

Por su parte, el considerando 11.6 de la referida sentencia agrega: “Ademas de
lo anterior debe considerarse que, segun se encuentra acreditado en autos, se
trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgarsele el nombre
de dominio “catcom.cl”, engafiosamente similar a la marca “Cat”, a quien no es
titular de dicha marca, se produciria la denominada “dilucion marcaria” y
ademas confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el
proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha
pagina web”.

Que por sentencia de fecha 11 de enero de 2008 dictada por dofia Jacqueline

Abarza respecto del nombre de dominio MAQUINARIASCAT.CL, el cual fue



asignado a mi mandante sefiala en su considerando N° 9 que “Que respecto de
los derechos del segundo solicitante, los antecedente que rolan en el proceso
dan cuenta que tiene numerosos registros marcarios, en Chile, de la expresion
"cat", tanto individualmente considerada, como en conjunto con otras
expresiones, para distinguir diversos productos y servicios, que el registro mas
antiguo data del afo 1999, esto es, con mucha anterioridad a la primera
solicitud de dominio de autos, asimismo acompafia documentos que dan
cuenta que realiza publicidad a esta marca para diversas maquinarias, por lo
que este Tribunal puede deducir de dichos antecedentes que es ampliamente
conocida en dicho rubro”. A su vez se sefala en el considerando N° 10: “Que
el nombre de dominio en cuestion en estos autos esta estructurado en base al
vocablo “cat" idéntico a la marca del segundo solicitante y en base a la
expresion "maquinarias” que designa los productos en que dicha marca es
ampliamente conocida como de propiedad del segundo solicitante”. Como se
puede apreciar en este fallo se toma en cuenta el hecho que la palabra
secundaria del dominio en cuestion tiene relacion directa con el rubro de la
demandante, cuestion que es analoga al caso de autos y que por ultimo este
fallo sefiala en su considerando N° 11: “Que, en consecuencia, en mérito de los
hechos acreditados por el segundo solicitante este Tribunal estima que el uso
del vocablo “cat”, en conjunto con el vocablo “maquinarias” en la especie, por
una persona diferente al asegundo solicitante, produciria confusiones que
estarian refiidos con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento
juridico, lo que unido a que el primer solicitante habiendo sido notificado
validamente en este proceso, no ha comparecido ni ha acreditado derecho
alguno sobre esta misma expresion, este Arbitro estima que de asignar el
nombre de dominio, al primer solicitante, atendido al mérito del proceso, se
estarian afectando derechos de propiedad previos y legitimos del segundo
solicitante, que atendidas las normas de prudencia y equidad de este
Sentenciador, denotan un mejor derecho, que habilitan para dejar sin efecto el

principio resumido en la expresion inglesa "first come-first served”™. En este

sentido, hay que recordar que en este caso tampoco hasta el momento a



comparecido el primer solicitante ante este tribunal por lo que el mismo criterio
aplicado en esta sentencia puede ser aplicado al caso de autos.

En resumen, la situacidbn materia de autos también estamos en presencia del
uso de la expresion “CAT”, unida a otra palabra la cual es “METAL”, y que de
esta forma, nos encontramos ante un caso casi idéntico al de las sentencias
recién citadas y que, por lo tanto, no cabe aplicar un criterio distinto. Incluso
mas, en la especie ademas se debe tomar en cuenta que mi representado es
una empresas muy importante en el mundo y que sus productos se basan en el
metal, por lo que es mayor el riesgo de inducir a confusion a los usuarios de
Internet acerca del proveedor de los productos y servicios que se ofrecen a
través del dominio disputado. Que en conclusion, en estos autos se ha
solicitado un nombre de dominio cuya estructura es idéntica a las marcas y
nombres de dominio que identifican a mi mandante tanto a nivel nacional como
internacional, lo cual evidentemente producira toda suerte de errores y
confusiones en los usuarios de Internet.

2. Antecedentes de Derecho invocados en la demanda:

A) DESCRIPCION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU IMPORTANCIA:
Afirma la actora que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos
afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha
tenido relacion con los denominados "nombres de dominio” que se utilizan en
dicha red. Que en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en
una “direccion electronica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un
usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta
forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion
ofrece, tales como paginas web, correo electrOnico, conversaciones
instantaneas, etc.

Que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder
identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique
como, por ejemplo, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes

Paris, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De



lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, y caotico.

B) CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE ASIGNACION DE
NOMBRES DE DOMINIO:

B.1.- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los
nombres de dominio: Sefiala que como consecuencia del radical aumento de
usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el
mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el
derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes
propuestas de resolucion de los mismos. Que en este sentido, cabe sefalar
que en el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la
uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y
l6gica relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En
efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero de aspectos,
caracteristicas y propositos con las marcas comerciales, de tal entidad que
permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcion técnica
que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los
diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet. En razon de lo anterior,
la resolucién de los conflictos por asignaciéon de nombres de dominio debe ser
resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad de registros marcarios para el
signo pedido como nombre de dominio.

Reitera la parte demandante que el proposito de los nombres de dominio es la
identificacion adecuada de su titular y como logica consecuencia, de los
productos y servicios que se transan 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 distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y
servicios que se transan en el mercado real y que cuenta con numerosos
registros marcarios para el signo “CAT”, lo que se acredita mediante los
correspondientes certificados de registro, y que acompafa a la demanda. Por
lo que resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de su interés,

toda vez que constituye una gran herramienta para publicitar y promocionar su



extensa cadena de productos, entre los cuales se encuentran evidentemente
los productos hechos en base a metal.

Seguidamente cita las normas legales que apoyan de manera clara el criterio
sostenido en la presente demanda:

ICANN: Que cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del afio 2000,
entro en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos
de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
“UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a
Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”).
Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de dichos
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion y que
en su titulo preliminar dicha normativa sefiala que 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.”

Que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades participantes en
Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales,
de usuarios, proveedores, etc.

OMPI: Que el Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas
Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP
Questions), establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre
de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del
dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha
registrado el dominio de mala fe.

Que NIC — CHILE, ha recogido los criterios citados anteriormente, en los

Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.



Que en sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de
dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por
tanto, corresponde su aplicacion a la resolucion del conflicto suscitado en estos
autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, e invoca que es
titular de marcas comerciales profusamente registradas en nuestro pais, “CAT”,
a las que ha otorgado fama y notoriedad y que es plenamente idéntica al
elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado en autos.
Por lo que puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en
conflicto al primer solicitante, “CATMETAL.CL”, se causaria una confusion
indeseable y de proporciones en el publico, especialmente teniendo presente
que se constituiria una utilizacion de un signo, debidamente registrado por mi
mandante, y que constituye una marca notoria y famosa.

B.2.- Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido: Que, conforme a este criterio
el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al
mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las
reconocidas por la mayoria de la poblacion en un lugar determinado, son objeto
de una especial proteccion, la que se amplia mas alla de los productos o
servicios cubiertos por la misma marca., y que evidentemente la aplicacion de
este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el
nombre de dominio “CATMETAL.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.
Sumado a lo anterior, es titular de diversos dominios que se estructuran sobre
la expresion “CAT”, segun se acreditara con los certificados que se acompafian
en un otrosi de esta presentacion.

B.3.- Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo: Que este
principio se refiere a que tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio
indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca
dichos productos y servicios y que 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 linea de productos hechos en
base de METAL y servicios alrededor de todo el mundo.

B.4.- Criterio de la Identidad: Que el criterio de la identidad establece que
correspondera 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 y que en razéon de lo anterior, el nombre de dominio en
conflicto debe ser asignado a la parte demandante, 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 cuestion, y dicho signo
corresponde ademas a la abreviacion de su razén social, CATERPILLAR INC.
Méas aun, dicha marca distingue variados productos y servicios que
comercializa en el mundo y en Chile. Asimismo, debe considerarse que es
titular de una familia de nombres de dominio que se estructuran sobre la
expresion “CAT".

Que por su parte, la contraria no cuenta con ningun elemento por el cual pueda
acreditar un derecho o vinculo con el dominio en disputa.

Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido
recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006
sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala
que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas
estrecha relacion con el mismo.”.

B.5.- Criterio de la Creacion Intelectual del Signo Pedido: Que es de toda
l6gica vy justicia que quien ha creado una denominacion, en este caso la linea
de maquinaria de construccién y mineria, motores diesel y de gas natural y
turbinas de gas industrial identificadas con el signo CAT como sefialamos en la
primera parte de esta presentacion, pueda ampararla y protegerla de terceros
que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas
sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el
nombre de dichos productos es uno de los activos mas importantes de mi

mandante. Dicho signo identifica a los productos comercializados por mi



mandante en todo el mundo y por lo tanto su nombre y fama resultan
evidentes.

B.6.- Convenio de Paris: Que el Convenio de Paris, promulgado en Chile
mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su articulo 6 bis
establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio
que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de
la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o0 una
imitacion susceptible de crear confusion con ésta.”

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “CAT” han
de protegerse especialmente por los paises miembros de la Union, toda vez
que de su explotacion no autorizada se deriva, por un lado la dilucién del poder
distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una
notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han
contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios
que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Por lo demas, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el
publico asociaria dicho nombre a mi representada, o deduciria I6gicamente que
se trata de un sitio de propiedad mi mandante, incurriendo en error y confusion
ya que dicho tercero en nada se relaciona con la misma.

Que el articulo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia
desleal, prescribe lo siguiente: 1)Los paises de la Unién estan obligados a
asegurar a los nacionales de los paises de la Union una proteccion eficaz

contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo



acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial. 3) 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 o0 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion,
las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Que por lo sefalado precedentemente es evidente la confusion que se
produciria de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en
nada se relaciona con mi representada y que es plenamente idéntico a las
marcas notorias y famosas de las que es titular mi representada.

Que el articulo 8°del Convenio de Paris establece que: “El nombre comercial
sera protegido en todos los paises de la Union sin obligacion de depdsito o de
registro, forme o no parte de una marca de fabrica o comercio”.

Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben
ser protegidas en Chile y en cualquier otro pais miembro del Convenio. Pues
bien, “CAT” es parte integrante del nombre comercial, imagen corporativa y
“goodwill” de CATERPILLAR INC. para lo cual se han invertido cuantiosos
recursos, humanos y economicos, en su pais de origen y en el resto del
mundo, y en consecuencia debe gozar de proteccion.

Que los articulos sefialados del Convenio de Paris recién citado, tiene plena
vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

Concluye la actora sefialando que a la luz de lo expuesto y teniendo presente
los diversos argumentos antes indicados, en especial la titularidad de las
marcas CAT, la fama y notoriedad de esta marca, la utilizacion de ella para
identificar sus productos y servicios (criterio de la identidad y del uso

empresarial legitimo), y sus nombres de dominio y la jurisprudencia en casos



analogos considera que el titular del mejor derecho para la obtencion del
nombre de dominio en disputa y que cabe tener presente que los antecedentes
y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido mi mandante quien
ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “CAT"” ; y, pide tener por
presentada demanda en juicio arbitral contra, DANIZA YANIRA CARRERA
SOTO vya individualizada, acogerla a tramitacion y en definitiva resolver
asignando el nombre de dominio “CATMETAL.CL”".

Que a fojas 100, con fecha 8 de julio de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta
demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirié traslado a la
demandado, por el término de 10 dias habiles para su contestacion y tuvo por
agregados los documentos probatorios acompafnados, con citacion, notificando
dicha resolucion a las partes por correo electronico con igual fecha.

A fojas 101, con fecha 1 de agosto de 2008, el Tribunal tuvo por contestada la
demanda de autos en rebeldia de la demandada dofia Daniza Yanira Carrera
Soto y citd a las partes a oir sentencia definitiva, notificando con igual fecha a
las partes, mediante correo electrénico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al
fallo:

1° La cuestion litigiosa que debe resolverse en el caso sub-lite, consiste en
determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
“catmetal.cl”, esto es, si a dofia Daniza Yanira Carrera Soto, primer solicitante,
o a Caterpillar Inc., segundo solicitante y demandante.

2° Que de conformidad a lo sefialado en la parte expositiva, Caterpillar Inc., se
opone a que se asigne el registro del nombre de dominio “catmetal.cl”,
invocando ser titular de un mejor derecho que la demandada para que se le
asigne el nombre de dominio en litigio, el que fundamenta en que es la
creadora del signo o sigla CAT, la que forma parte de una extensa lista de
registros de marcas comerciales, que tiene registradas en Chile y en el
extranjero, y que la marca comercial CAT, es famosa y notoria, por lo que debe

darsele una especial proteccion, y sefiala que de resolverse de otro modo, los



consumidores y usuarios se veran expuestos a confusion respecto al origen
empresarial del titular del dominio en disputa.

3° Que, como se ha sefalado el demandante ha probado mediante prueba
documental no objetada por la parte contraria, que es titular de un namero
relevante de registros marcarios en Chile que utilizan la expresion “CAT”, unida
a otras expresiones para distinguir variados productos y servicos del
Clasificador Internacional de Niza, los que rolan en copia de fojas 15 a 67 de
autos, como asimismo ha probado que es titular de varios nombres de dominio
.CL, registrados ante NIC Chile, que se estructuran en funcién de la citada
expresion “CAT” tales como, “catcomchile.cl’, *“catcom.cl”, “catsa.cl”,
“caterpillar.cl”, “maquinariascat.cl”, pruebas que efectivamente permiten en el
caso sub — lite de acuerdo a la sana critica atribuir a la demandante la
titularidad un mejor derecho para que se le asigne el hombre de dominio en
disputa “catmetal.cl”, situacion procesal que se ve corroborada ademas en el
hecho consistente en que la demandada no contestd la demanda de autos, ni
rindié prueba para justificar y sostener su pretension en tanto primer solicitante
del nombre de dominio ya individualizado.

4° Que en mérito a lo sefialado en los considerandos anteriores, de asignarse
el nombre de dominio “catmetal.cl” a la primer solicitante, se podria provocar
confusién y error a los usuarios de la red de Internet, en cuanto al origen
empresarial y titularidad del dominio ya individualizado, hechos que no se
avienen con los principios mas basicos y elementales de la competencia leal y
la ética mercantil, que deben informar a los agentes econdmicos en el
mercado, ya que de razonarse de otro modo, se estaria beneficiando
injustamente a una parte que no acreditd vinculacién, ni creacion alguna
respecto al dominio cuya titularidad pretende en estos autos.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los
principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de
oposicion de fojas 90 y siguientes y en consecuencia se declara que se asigna

el nombre de dominio “catmetal.cl”, a la parte demandante Caterpillar Inc.



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

Notifiguese a las partes mediante carta certificada y mediante correo
electronico y a la Secretaria de NIC Chile, mediante correo electronico.
Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y dofia Cecilia
Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes

firman conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo



