FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO CON-CAT.CL
Santiago, 14 de enero de 2011,

VISTOS:

1 El correo electrénico de fecha 25 de octubre de 2010, por el cual Nic Chile comunica que en ¢l
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio CON-CAT.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 25 de octubre de 2010, en
el que se adjunta oficio N°11945.

3. El oficio OF 11945 fecha 25 de octubre de 2010, mediante el cual Nic Chile designa al susctito
como arbitro del conflicto entre don Felipe Andrés Contreras Lopez, como primer solicitante v como
segundo solicitante Caterpillar Inc., representada por Mackenna, Irarrazaval, Cuchacovich & Paz
Abogados, que rola a fojas 3 del expediente,

4 La individualizacién de las partes que 1ola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 27 de octubre de 2010, donde el suscrito acepta la designacion
de arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en ¢l menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envi6 con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de Ia misma por cotreo electrénico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente

6 Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacidn del niimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 29
de octubre de 2010, por correo certificado

7. Corteo electrénico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 29 de octubre de 2010, de la aceptacién del susciito
como arbitro del presente caso.

8. Carta que rola a fojas 12 y 13 de autos, de fecha 16 de noviembre de 2010 enviado por don
Rodrigo Marré Grez, en representacion de Caterpillar, Inc., en el que se adjunta cheque por el pago de
los honoratios arbitrales

9. Resolucion de primeta audiencia que 1ola a fojas 13 de fecha 16 de noviembre de 2010, en la que
constan las firmas de don Felipe Contreras Lpez, en representacion de Cometcial Con-Cat Ltda., don
Rodrigo Marté Grez, en representacion de Caterpillar Inc.; v la del abitro, la que fue despachada con
esta misma fecha por correo electrénico, tal como consta a fojas 14 del expediente.

10 Escrito que rola a fojas 15 y siguientes presentados con fecha 29 de noviembre de 2010, por don
Rodrigo Marr¢ Grez en representacion de Caterpillar Inc, en el que deduce demanda v fundamenta
oposicion al nombre de dominio CON-CAT CL.




11, Escrito que rola a fojas 21 vy siguientes presentados con fecha 30 de noviembre de 2010 por don
Felipe Contieras Lopez, en representacion de Empresa Con-Cat Limitada, en el que expone sus hechos
para fundamentar su mejor derecho sobre el dominio en disputa y acompafia documentos de pruebas.

12, Resolucion que rola a fojas 38 de autos de fecha 1 de diciembre de 2010, con el que se dio
traslado a la documentacién presentada por las partes.

13 Escrito que rola a fojas 39 y siguientes de fecha 9 de diciembre de 2010, presentados por don
Rodrigo Marré Grez en tepresentacion de Caterpillar Tnc, con el que evacua traslado, pide tener
presente observaciones; y acompafia documentos de prueba

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacion y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registio de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata v simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "aibitrador”, segun lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

T Que a la audiencia del dia 16 de noviembre de 2010 a las 16:00 hrs,, fijada en la resolucién que
rola a fojas 6 para la realizacién del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente
arbitraje, asistieron don Felipe Contreras Lopez, en representacion de Comercial Con-Cat Ltda. como
primer solicitante y don Rodrigo Marié Grez, en representacion de Caterpillar Inc, como segundo
solicitante.

I, Que con fecha 29 de noviembre de 2010, don Rodrigo Marré Grez presentd escrito en
reptesentacion de Caterpillar Inc., en el que pide considerar que su cliente es el legitimo creador y
duefios de las marcas registradas “CAT” N°875.165, clase 7; N°869 064, clase 9; N°803.772, clase 9;
N°874 330, clase 7 y 12; N°808.987, clase 14, N°782 181, clase 25; N°878.328, clases 36, 37 y 42;
N°836.234, clases 39; N°878.320, clases 36, 37 v 42; N°875.239, clase 25; N°876 013, clase 42;
N°891.864, clase 36; N°875.163, clase 42; asimismo es propietario de los nombres de dominios CAT CL
y CATERPILLAR CL. Que se puede apreciar que el dominio en disputa se constituye sobre la marca y
dominio CAT de su representada, lo que evidencia un aprovechamiento del reconocimiento alcanzado
por la marca CAT. Que segln su cliente es imposible una coexistencia entre las marcas y dominios
anteriormente expuestos con el dominio CON-CAT.CL, sin desviar a los usuarios que legitimamente
quieren acceder al sitio de su cliente, puesto que esta situacién sin duda llevard a confusion a los
usuarios de Internet. Que la solicitud de la contiaria es muy similar a los nombres pertenecientes a su
mandante y su razon social Caterpillar Inc, que es conocida mundialmente con la marca CAT y que
cuenta con los registros en Chile y el extranjero.

IV.  Que segin el Sr. Marré queda demostrado en autos, que su representado a pesar de ser segundo
solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad de multiples nombres de dominio y marcas
cometciales que se componen fundamentalmente con la marca CAT, por la cual es mundialmente
conocido, lo que hace improcedente la pretension del primer solicitante en obtener el registro del




nombre de dominio CON-CAT CL va que se estatia infiingiendo claramente las marcas y nombres de
dominio de su mandante.

\'2 Que con fecha 30 de noviembre de 2010, don Felipe Contreras Lépez como representante legal
de empresa Con-Cat Limitada, presenta escrito en el que sefiala que en el afio 2009 junto a su esposa
constituyé una sociedad de responsabilidad limitada con la finalidad de dedicarse a la asesoria en
optimizacion de energia, montajes eléctricos, mantenciones eléctricas v armados de tableros eléctricos.
Empresa que es el fiuto de varios afos de esfuerzo en estudio y en capitalizacion para lograr contar con
el capital necesario pata solventarla. Que el nombre que le dieron tiene referencia directa con la primera
silaba de los nombres de sus hijas Constanza y Catalina. Que con posterioridad a los tramites de
constitucién de la sociedad, realicé la inscripcion en el registro de Nic Chile, precaviendo que no
existicsen empresas registradas con ese nombre, para evitar problemas posteriores. Que en ningin
momento pensaron en aprovecharse del prestigio de otra empresa o estar vulnerando alglin registro. Que
su gito no tiene ningun vinculo con las actividades comerciales que realiza la empiesa Caterpillat Inc ,
ni tampoco su imagen corporativa ni colores utilizados en su distincion, segin se aprecia en documentos
de prueba que rolan a fojas 25 a 36 de autos.

VI Que don Felipe Contreras solicita tomar en consideracion que su empresa nunca tuvo el dnimo
de aprovechar la instancia del arbitraje, lo que se refleja con las dos oportunidades en que se ha reunido
con los teptesentantes de Capertillat Inc., en la que ha comunicado su intension de ceder el nic a cambio
del pago de los costos de dicho cambio, los que ascienden alrededor de $2 .000.000 - gastos que podrin
acreditar con la facturas de sus proveedores, renunciando a los perjuicios que le causan con sus
proveedores y clientes, lo cual no fue aceptado por Caterpillar Inc. Que por respeto a la decision que
emita ¢ste arbitro, no ha subido la pagina Web y sbélo la utiliza para operar correos electrénicos
institucionales. Que pide considerar que su empresa no tiene comparacién con la envergadura del primer
solicitante, en infiaestructura y medios disponibles, por lo que solicita se haga justicia a partir de lo que
en derecho cortesponda, concediéndole el dominio CON-CAT.CL vy todas las costas de este arbitraje.

VII.  Que dados en traslados los documentos presentados por ambas partes, don Rodrigo Mairé Grez
en representacion del segundo solicitante, presentd esctito en respuesta a los argumentos presentados
por la contraria, en el que hace presente que la sociedad Con- Cat Limitida no es parte en el conflicto
por el nombre de dominio en disputa, dade que las partes involucradas son el primer solicitante don
Felipe Contreras Lépez y su representada, sin que esta sociedad tenga participacién alguna en el
procedimiento arbitral. Que en virtud y conformidad a lo establecido en las normas de procedimiento
arbitral acordadas por las partes del presente conflicto, solicita téngase por no presentado el escrito de
Con-Cat Limitada de fecha 30 de noviembre de 2010, pot no ser esta sociedad parte del presente
conflicto.

VIII. Que don Rodrigo Martté menciona en su escrito que los argumentos esgrimidos por patte de la
Sociedad Con-Cat Limitada, cotresponden a la histotia del establecimiento de la Sociedad, [a que no es
patte del conflicto de autos, y de los que no se deduce su mejor derecho a registrar el dominio de autos.
Que los documentos que acompafié la sociedad Con-Cat Ltda., cotresponden a simples fotocopias, sin
constar su autenticidad. Que con dichas copias no se deduce de forma alguna su mejor derecho a
registrar el dominio CON-CAT CL. Que acompafia a su esctito, impresiones de la pagina web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial que dan cuenta de los registros de la marca CAT de su
representada, N°891.864, clase 36, N°876.013, clase 42; N°875.239, clase 25; N°875.165, clase 7;
N°875.163, clase 42; N°874.330, clases 7 y 12; N°870 957, clase 37; N°836.234, clase 39; N°878.320,




clases 36, 37 y 42; N°827 608, clases 4 y 9 y N°817 502, clase 12; cuyas copias rolan a fojas 42 a la 52
de auto.

IX. Que luego de haber conferido el traslado de los documentos presentados por don Rodrigo Marré
Grez, el primer solicitante no presenté argumentos en respuesta para defender su mejor derecho sobze ¢l
dominio en disputa

X Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Caterpillar Inc, han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio CON-
CAT CL.

XL Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la
ponderacién de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la
recta razén, el criterio racional puesto en juicio, el sentido comiin y la tecta intencién, han permitido a
este arbitro alcanzar la conviccion necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio
CON-CAT CL

RESUELVO:

L. Aceptar la solicitud de nombre de dominio CON-CAT.CL, pedida por Caterpillar Inc

2, Rechazar la solicitud de nombre de dominio CON-CAT.CL, pedida por don Felipe Andrés
Contreras Lopez.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por corieo electionico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su cotrespondiente archivo.

Arbitro Arbitrador

Autotiza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nifiez y don
Hernan Sotiano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.
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