
MAT: Asignación de nombre de dominio “gator.cl” 1 

Santiago, cinco de Noviembre de dos mil diez. 2 

VISTOS: 3 

1.- Que por oficio Nº OF12233 de fecha 20 de Abril de 2010, el 4 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de 5 

Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para 6 

resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de 7 

dominio “gator.cl”; entre San Martin y Compañía Limitada y Viña San 8 

Pedro Tarapacá S.A. 9 

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un 10 

estatuto especialmente dictado al efecto, denominado 11 

“Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de 12 

Dominio CL”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla 13 

las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y 14 

Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo 15 

encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, 16 

fundado en su calidad de “Árbitro Arbitrador”; 17 

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 26 de 18 

Abril de 2010, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró 19 

desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para 20 

convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 12 de 21 

Mayo de 2010 a las 11:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta 22 

resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo 23 

electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile; 24 

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo 25 

comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo 26 

el día 12 de Mayo de 2010, sólo con la asistencia de la parte de Viña 27 

San Pedro Tarapacá S.A, como segundo solicitante, representada por 28 

don José Ignacio Juárez, y en ausencia de la parte de San Martin y 29 

Compañía Limitada, como primer solicitante. 30 
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5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de 1 

Viña San Pedro Tarapacá S.A hizo valer dentro de plazo ante este 2 

Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de 3 

dominio gator.cl, para lo cual sostuvo lo siguiente: i) Antecedentes de 4 

Hecho: a) Que los inicios de Viña San Pedro tienen lugar el año 1865, 5 

cuando los hermanos Bonifacio y Jose Gregorio Correa Albano – quinta 6 

generación de esa familia- adquirieron los terrenos que habían sido 7 

plantados por sus antepasados. La evolución de las plantaciones y la 8 

gran calidad de los vinos elaborados permitieron iniciar desde el año 9 

1940 las exportaciones a grandes mercados como los de Estados 10 

Unidos, Canadá, Alemania y Japón. Posteriormente entre la década 11 

de los 60’ y 80’ se lanzaron al mercado dos vinos emblemáticos de la 12 

viña: en 1960 nació Gato y en 1980 el vino Reserva, Castillo de Molina. 13 

Luego, en la década de los 90’, se implementó un amplio proyecto de 14 

inversiones, lo que permitió aumentar su expansión productiva, 15 

enológica y comercial. Al mismo tiempo, se posicionaron fuertemente 16 

en el mercado nacional e internacional a través de sus vinos más 17 

conocidos, entre ellos el Gato negro y Gato blanco, los cuales gozan 18 

de gran fama y notoriedad entre el público consumidor. b) Que Viña 19 

San Pedro S.A. ha jugado un papel muy importante, ya que ha sido 20 

uno de los líderes en la creación de marcas. Destaca lo realizado por 21 

su mandante con sus reconocidos vinos de la marca Gato, los cuales 22 

tienen su origen en la década de los 60’, producto del ingenio de un 23 

enólogo alemán de la época. c) Que su representada cuenta con 24 

numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia para 25 

llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las 26 

cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto 27 

Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Dentro de ellas se encuentra 28 

la familia de marcas comerciales que corresponden o bien se 29 

estructuran sobre la expresión “GATO” y que se detallan a 30 
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continuación: 1. Registro Nº 702.329, “GATO”, denominativa, para 1 

distinguir servicios en clase 43. 2. Registro Nº 739.530, “GATO”, 2 

denominativa, para distinguir productos de clase 33. 3. Registro Nº 3 

761.291, “GATO”, mixta, para distinguir productos de la clase 33. 4. 4 

Registro Nº 758.995, “GATO”, mixta, para distinguir productos de la 5 

clase 33. 5. Registro Nº 792.604, “GATO BLANCO”, mixta, para distinguir 6 

productos de la clase 33. 6. Registro Nº 725.568, “GATO BLANCO”, 7 

denominativa, para distinguir productos de la clase 30. 7. Registro Nº 8 

632.151, “GATO BLANCO”, mixta, para distinguir productos de la clase 9 

33. 8. Registro Nº 702.327, “GATO BLANCO”, denominativa, para 10 

distinguir productos de la clase 43. 9. Registro Nº 615.636, “GATO 11 

BLANCO”, denominativa, para distinguir productos de la clase 33. 10. 12 

Registro Nº 631.010, “GATO BLANCO”, mixta, para distinguir productos 13 

de la clase 32. 11. Registro Nº 740.161, “GATO CHILEAN GAMES”, 14 

denominativa, para distinguir productos de la clase 33. 12. Registro Nº 15 

732.790, “GATO DE ORO”, denominativa, para distinguir productos en 16 

clase 33. 13. Registro Nº 632.150, “GATO EXPORT”, denominativa, para 17 

distinguir productos en clase 33. 14. Registro Nº 577.147, “GATO 18 

EXPORT”, denominativa, para distinguir productos en clase 33. 15. 19 

Registro Nº 792.601, “GATO NEGRO”, mixta, para distinguir productos en 20 

clase 33. 16. Registro Nº 725.567, “GATO NEGRO”, denominativa, para 21 

distinguir productos en clase 30. 17. Registro Nº 632.152, “GATO 22 

NEGRO”, mixta, para distinguir productos en clase 33. 18. Registro Nº 23 

702.328, “GATO NEGRO”, denominativa, para distinguir productos en 24 

clase 43. 19. Registro Nº 739.529, “GATO NEGRO”, denominativa, para 25 

distinguir productos en clase 33. 20. Registro Nº 631.012, “GATO 26 

NEGRO”, mixta, para distinguir productos en clase 33. 21. Registro Nº 27 

631.013, “GATO NEGRO”, mixta, para distinguir productos en clase 32. 28 

22. Registro Nº 632.153, “GATO PREMIUM”, mixta, para distinguir 29 

productos en clase 33. 23. Registro Nº 767.173, “GATO PREMIUM”, 30 
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denominativa, para distinguir productos en clase 32. Registro Nº 1 

768.486, “GATO PREMIUM”, denominativa, para distinguir productos en 2 

clase 33. 33. Registro Nº 692.543, “GATO, EL VINO CHILENO DE TODO EL 3 

MUNDO”, lema, para distinguir productos en clase 33. 34. Registro Nº 4 

586.158, “GATO EXPORT UN SABOR DE EXPORTACIÓN PARA SU MESA. 5 

NUEVO GATO EXPORT SOLO DE VIÑA SAN PEDRO”, lema, para distinguir 6 

productos en clase 33. 35. Registro Nº 777.448, “GATO, PASION POR 7 

CHILE”, lema, para distinguir productos en clase 33. 36. Registro Nº 8 

836.422, “COPA GATO”, denominativa, para distinguir productos en 9 

clase 33. 37. Registro Nº 836.423, “COPA GATO”, denominativa, para 10 

distinguir servicios en clase 41. d) Como se aprecia, su mandante es 11 

titular de una familia de marcas comerciales que corresponden, o bien 12 

se encuentran formadas sobre la base de la expresión “GATO” y sus 13 

derivaciones, las cuales, distinguen a uno de los productos Premium y 14 

mas vendidos de Viña San Pedro S.A. Copias de los certificados de 15 

registros correspondientes se acompañan en el otrosí de su 16 

presentación. e) Por otro lado, sostiene que es reconocida y lógica la 17 

actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante 18 

nombres que les son familiares. En este caso un usuario asociaría 19 

inmediatamente  el nombre de dominio GATOR.CL a un sitio de 20 

Internet con información relativa al reconocido vino de su mandante 21 

GATO, lo cual obviamente no es así. Para reforzar lo anterior, 22 

especialmente la asociación en Internet de la expresión GATO con su 23 

mandante, expresa que su mandante cuenta con varios nombres de 24 

dominio, entre ellos, los siguientes: GATO.CL, GATONEGRO.CL, 25 

GATOBLANCO.CL, GATANEGRA.CL, GATO-NEGRO.CL, GATOUSA.COM, 26 

GATOROJO.CL, ELGATONEGRO.CL, EL-GATONEGRO.CL, 27 

CLUBGATONEGRO.CL, DISCOGATONEGRO.CL, MIGATO.CL. Copia de 28 

los certificados que acreditan titularidad sobre dichos nombres de 29 

dominio se acompañan en un otrosí de la demanda. f) Que, el 30 



 

 

 5 

  

solicitante del nombre de dominio en disputa GATOR.CL, se limitó a 1 

tomar la marca comercial y nombre de dominio de su mandante y 2 

adicionarle una letra, lo cual bajo ningún punto de vista puede ser 3 

considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. 4 

De hecho el dominio en disputa es prácticamente idéntico a los 5 

derechos de propiedad industrial de su mandante. Así las cosas, los 6 

usuarios de Internet enfrentados al dominio GATOR.CL, pensarán con 7 

toda lógica y razón que éste contiene información relativa al 8 

reconocido vino de su mandante. Señala que el demandado de autos 9 

se limitó a agregar una letra “R” al nombre de dominio y marca 10 

registrada de su mandante, Viña San Pedro S.A. Sostiene que dicha 11 

adición no puede ser considerada como un elemento distintivo. Por el 12 

contrario, claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de 13 

Internet y público consumidor en general. g) Asimismo, se debe 14 

considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de 15 

Internet al enfrentarse al dominio GATOR.CL, concluirán que este 16 

corresponde a esa parte o bien que cuenta con la autorización de 17 

Viña San Pedro S.A para su uso, cuestión que no ocurre en la especie, 18 

lo que evidentemente causará un grave perjuicio a su representada. ii) 19 

Antecedentes de Derecho: A) Descripción de los nombre de dominio y 20 

su importancia: El concepto de nombre de dominio lleva implícita la 21 

idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que 22 

quien se identifique como, por ejemplo, NIKE, IBM, o LIDER, 23 

efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. 24 

De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de 25 

sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de 26 

escaso valor comercial. B) Criterios aplicables para conflictos de 27 

asignación de nombres de dominio; a) Criterio de la titularidad sobre 28 

marcas comerciales y su relación con las marcas de dominio: Señala 29 

que en el derecho comparado, y en los últimos años también por la 30 



 6 

uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una 1 

inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas 2 

comerciales. En razón de lo anterior, la decisión de los conflictos por 3 

asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros 4 

criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo 5 

pedido como nombre de dominio. Pues bien, su mandante cuenta con 6 

una familia de registros para la expresión “GATO”, virtualmente 7 

idéntica al nombre de dominio en disputa, los cuales además son 8 

efectivamente utilizados en el mercado, como consta en los 9 

documentos que se acompañan. Por lo tanto, resulta evidente que el 10 

nombre de dominio en conflicto GATOR.CL es de gran interés para su 11 

mandante VIÑA SAN PEDRO S.A, toda vez que constituye una expresión 12 

prácticamente idéntica a las marcas registradas de su mandante. Por 13 

su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el 14 

anterior, esto es, la distinción por medio de u signo distintivo, del origen 15 

y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. 16 

Esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa: 1. 17 

ICANN: Con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la 18 

denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres 19 

de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) 20 

desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a 21 

Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 22 

“ICANN”). 2. OMPI: El informe final de la Organización Mundial de la 23 

Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI 24 

sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views 25 

on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de 26 

revocación de un nombre de dominio se deben considerar 27 

circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o 28 

engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del 29 

dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se 30 
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ha registrado el dominio de mala fe. 3. NIC-CHILE: Por otra parte, los 1 

criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21, y 2 

22 del Reglamento de NIC-Chile. En síntesis, el criterio que reconoce la 3 

relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es 4 

un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su 5 

aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo 6 

anterior es especialmente relevante en este caso, dado que su 7 

mandante es titular de una familia de registros marcarios para el signo 8 

“GATO”. Incluso más, en el caso de autos debe considerarse que la 9 

marca “GATO” corresponde a una marca creada y utilizada por su 10 

mandante en Internet, la cual goza de fama y notoriedad; b) Criterio 11 

de la Notoriedad del Signo Pedido: Esta teoría postula que el titular de 12 

un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, 13 

notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las 14 

reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, 15 

son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de 16 

los productos o servicios cubiertos por la misma marca; c) Criterio del 17 

mejor derecho por el uso empresarial legítimo: Este principio se refiere 18 

a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo 19 

de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca 20 

dichos productos y servicios. Pues bien, su mandante tiene registrado el 21 

signo “GATO” y sus derivados ante el Instituto Nacional de Propiedad 22 

Industrial, cuenta con nombres de dominio que corresponden o bien se 23 

estructuran sobre el término GATO y dicha expresión corresponde a 24 

uno de los más famosos vinos que comercializa su mandante, tanto a 25 

nivel nacional como internacional; d) Uso efectivo en Internet del signo 26 

“GATO”: Al ingresar al sitio www.gato.cl , podrá apreciar que éste se 27 

encuentra activo y contiene abundante información respecto a los 28 

reconocidos vinos “GATO”, en sus diversas cepas y variedades. Cabe 29 

señalar que por medio de este dominio su mandante promueve y da a 30 
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conocer las características de sus vinos GATO; e) Criterio de la 1 

identidad: El criterio de la identidad establece que corresponderá 2 

asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya 3 

marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy 4 

similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en 5 

conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de la 6 

marca GATO y sus derivados, la cual, se utiliza efectivamente en el 7 

mercado e Internet; f) Convenio de París: El Convenio de París, 8 

promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de 9 

Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de 10 

Septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis reconoce la protección que ha 11 

de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas , como lo es 12 

precisamente el caso de la marca GATO de su mandante; III) En 13 

conclusión, señala que, teniendo presente los argumentos expresados, 14 

así como la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la 15 

fama y notoriedad de éstas, la vinculación con los productos que 16 

comercializa su mandante, así como la titularidad de nombres de 17 

dominio afines, considera que es su representada la titular de un mejor 18 

derecho; IV) Acompaña los siguientes documentos: 1. Copias simples 19 

de certificados de registros marcarios antes individualizados; 2. Copias 20 

del sitio web de NIC CHILE en que se acredita que su mandante es 21 

titular sobre los nombres de dominio relacionados con el signo GATO; 3. 22 

Impresiones del sitio web www.sanpedro.cl, sitio oficial de su 23 

mandante; 4. Impresión del sitio web www.gato.cl , en el cual se puede 24 

apreciar la fama y notoriedad de este reconocido vino de su 25 

mandante; 5. Copia de un set de imágenes con etiquetas y logotipos 26 

del reconocido vino GATO de su mandante; 6. Impresión del sitio web 27 

www.alimentacion.enfasis.com, en el cual aparece una breve noticia y 28 

descripción de las diversas variedades de vinos GATO sindicándolo 29 

como “el vino elegido por los consumidores para todos los días”; 7. 30 
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Copia del sitio web www.mipunto.com, en el cual se destacan los vinos 1 

GARO señalando que “tiene miles de consumidores fieles a su 2 

nombre”; 8. Impresión del sitio web www.producto.com.ve en el cual se 3 

publicó un artículo titulado “El vino gana terreno” y en el cual se señala 4 

al vino GATO como el más vendido en Venezuela; 9. Copia del sitio 5 

web www.gato.cl en el cual aparecen las bases de una promoción 6 

ofrecida a los consumidores denominada “GATO-copa Chile”; 10. 7 

Copia del sitio web www.cronica.cl, donde aparece una noticia que 8 

informa de la nueva versión 2010 de la Copa GATO; 11. Impresión del 9 

sitio web www.feller-rate.cl, en el cual se publicó un estudio de riesgos 10 

de Viña San Pedro SA en el cual se menciona la marca GATO Negro 11 

como una marca con “buena recordación y reconocimiento del 12 

público consumidor”; 12. Copia del fallo arbitral sobre el nombre de 13 

dominio promain.cl; 13. Copia del fallo sobre el nombre de dominio 14 

“viñasdelmaipo.cl”. 15 

6.- Por resolución de fecha 3 de Junio de 2010, se tuvo por 16 

presentada la demanda por la parte de Viña San Pedro Tarapacá S.A, 17 

y por acompañados los documentos con citación. Se tuvo por no 18 

presentada la demanda por la parte de San Martín y Compañía 19 

Limitada, y se le dio traslado a esta última por el plazo de 5 días hábiles 20 

para contestar, la que tampoco hizo valer sus pretensiones en esta 21 

instancia, ni en las posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral;  22 

7.- Posteriormente, la parte de Viña San Pedro Tarapacá S.A, solicitó 23 

tener presente las siguientes consideraciones: 1. Falta de interés del 24 

primer solicitante: Señala que solo su representada ha defendido sus 25 

intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la 26 

demanda respectiva, haciendo presente además que el criterio “first 27 

come, first served”, en base al cual se pudo haber fundado la defensa 28 

de la contraria, no es absoluto e incluso cada vez más la doctrina y 29 

jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de ultima ratio 30 
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cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre 1 

el nombre de dominio de que se trate. Dicho principio debe aplicarse 2 

cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a 3 

los derechos que cada una posee, lo que no ocurriría en el caso de 4 

autos, ya que el mejor derecho de su representada se encuentra 5 

debidamente acreditado. 2. Legítimo interés de su mandante sobre el 6 

nombre de dominio GATOR.CL: Señala que se encuentra acreditado el 7 

mejor derecho de su mandante, quien es titular de una gran cantidad 8 

de registros marcarios para la expresión GATO en Chile y el extranjero, 9 

marca que se encuentra íntegramente contenida en el nombre de 10 

dominio disputado; la única modificación está dada porque el 11 

demandado de autos procedió a adicionar una letra “R”, lo que en 12 

ningún caso puede estimarse un elemento diferenciador suficiente. 3. 13 

Vinculación entre el dominio en disputa y su representado 14 

(Jurisprudencia): Señala que de la sentencia recaída en el arbitraje de 15 

promain.cl, se desprende que la titularidad de marcas comerciales que 16 

correspondan a la esencia y parte distintiva de un determinado 17 

nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiera considerarse 18 

para determinar que parte tiene mejor derecho. Agrega que la marca 19 

GATO es una marca famosa y notoria, lo cual acarrea una serie de 20 

consecuencias, tal como lo señala la sentencia recaída sobre el 21 

nombre de dominio easyservice.cl. 22 

8.- Por resolución de fecha 15 de Julio de 2010, se tuvo presente la 23 

presentación de la parte de Viña San Pedro S.A; y en consideración a 24 

las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben 25 

acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios 26 

probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a 27 

prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia. 28 

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: 29 

9.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente 30 
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causa los siguientes: 1 

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, 2 

éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para 3 

hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido 4 

en gestión alguna, ni menos ha acompañado en estos autos prueba de 5 

ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el 6 

nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada 7 

por la parte de Viña San Pedro Tarapacá S.A.; 8 

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se 9 

aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el 10 

mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas 11 

tramitadas en rebeldía del primer solicitante, como es este caso. 12 

Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la 13 

validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las 14 

partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo 15 

cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o 16 

ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No 17 

obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la 18 

parte de Viña San Pedro Tarapacá S.A. ha demostrado tener una 19 

legítima y válida pretensión; 20 

c) Que, también es un hecho que la denominación “GATO” bajo sus 21 

distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de 22 

transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de 23 

dominio bajo el ccTLD.cl, nombre publicitario o similar, es de propiedad 24 

y uso del segundo solicitante, quién así lo ha acreditado sobradamente 25 

en autos; 26 

10.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del primer 27 

solicitante sobre la denominación “GATO”, cabe entonces preguntarse 28 

si la adición de la letra “R”, hace al nombre de dominio en disputa una 29 

expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la 30 
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validez de la pretensión del primer solicitante;  1 

11.- Que a juicio de este árbitro la pregunta planteada en el 2 

considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la 3 

simple adición a la expresión “GATO” de propiedad del segundo 4 

solicitante, de la letra “R”, no otorga a la expresión “GATOR” una 5 

diferenciación relevante. En efecto, no sólo porque el nombre de 6 

dominio y marca comercial del segundo solicitante, de suyo conocida, 7 

famosa y notoria, se encuentra íntegramente contenida en el nombre 8 

de dominio en disputa, sino que también el hecho de que este último 9 

sólo contenga como rasgo diferenciador una letra “r”, no permite en 10 

ningún caso otorgarle una distinción seria, manifiesta y creíble;  11 

12.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de 12 

coincidencia y similitud entre las expresiones “GATO” y “GATOR”, lo que 13 

permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos 14 

de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante; 15 

13.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la 16 

pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho 17 

de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de 18 

dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca 19 

comercial “GATO”. Para una adecuada respuesta, era muy relevante 20 

que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por 21 

medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la 22 

buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la 23 

contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las 24 

propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio 25 

“.cl” no deben afectar derechos de terceros;  26 

14.-  Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un 27 

signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién 28 

efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo 29 

substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de 30 
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privilegios industriales (marcas comerciales) y nombres de dominio, por 1 

un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo 2 

expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la 3 

materia; 4 

15.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido 5 

otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad 6 

de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la 7 

prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las 8 

partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base 9 

de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba 10 

acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, 11 

creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el 12 

mejor derecho sobre el nombre de dominio “gator.cl”; 13 

16.-  Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla 14 

en su Art. 7º que “Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre 15 

de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta 16 

expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas 17 

las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de 18 

ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone 19 

expresamente que “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante 20 

que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de 21 

publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética 22 

mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por 23 

terceros.”. 24 

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el 25 

Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del 26 

Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento 27 

Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la 28 

prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las 29 

partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y 30 
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siguientes del Código Orgánico de Tribunales. 1 

RESUELVO:  2 

1.- Asignar el nombre de dominio “gator.cl” a la parte de Viña San 3 

Pedro Tarapacá S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer 4 

solicitante, San Martin y Compañía Limitada. 5 

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, 6 

no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán 7 

pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso. 8 

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin 9 

perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo 10 

electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su 11 

costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo. 12 

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento 13 

Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los 14 

testigos que más abajo se indican. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. 20 

 21 

 22 

 23 

Pía Béjares Casanueva   Hans Weber Orellana 24 

C.I Nº 15.385.486-6    C.I Nº 15.373.659-6  25 
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