FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
geocat.cl

- ROL 15637 -

Santiago, doce de junio dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 15637 de fecha 29 de diciembre de 2011, el Departamento de Ciencias
de la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la designacién como
arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignaciéon del nombre de dominio
<geocat.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las
partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta certificada, como consta en el expediente
a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante
Construccion y Montajes Oscar Roberto Pérez Artiaga EIRL, Rut: 76.159.551-2, contacto
administrativo: José Pérez Artiaga, domicilio Avenida Collao 2030, Concepcion y como segundo
solicitante Caterpillar Inc., RUT: 78.135.010-9, representados por Asesorias Inmobiliarias y
Legales Limitada, Contacto Administrativo: Rafael Pastor, Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso
21, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 29 de diciembre de 2011, se tuvo por constituido
el Tribunal Arbitral y se cité a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia viernes 06 de enero de 2012, a las 9:40 horas en la sede del tribunal
arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de
inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 06 de enero de 2012, se llevd a cabo la referida audiencia con la
presencia de don Mariela Ruiz por el primer solicitante, don Rafael pastor por el segundo
solicitante, y del sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacion, acordandose las Bases del
Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 09 de enero de 2012, este tribunal arbitral declard abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia lunes 23 de
enero de 2012.

SEPTIMO: Que, a fojas 18, con fecha 18 de enero de 2012, MARIELA DE LOURDES RUIZ SALAZAR, por el
primer solicitante, presento al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse
en lo siguiente:

a) Que Oscar Roberto Pérez Artiaga, constituyé empresa individual de responsabilidad Limitada,
cuya razon social es “Construccion y Montajes Oscar Roberto Pérez Artiaga E.l.R.L.”, siendo su
nombre de fantasia “geocat E.l.R.L.”, ello con fecha 11 de Mayo del afo 2011.Las expectativas
de crecimiento lo llevaron a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el area
de trabajo a la que se dedica, con estos fines solicitd la inscripcion del nombre de dominio
geocat.cl para apoyar su empresa y expandirse en su rubro, esto para captar la atencién de
futuros clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con la prestacion de sus
servicios. El giro de la empresa esta totalmente determinado en la escritura de constitucion de
sociedad, lo que deja en evidencia que en ningiin momento ha tenido como iniciativa confundir a
los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios;

b) Que, al constituirse primero la empresa y luego solicitar la inscripcién del nombre de dominio,
su parte acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso o
ha demostrado en términos claros, la preparacion cabal para usar el nombre de dominio
geocat.cl, lo anterior en relacion con el ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios ya
individualizados. Caterpillar Inc, se dedica principalmente a la venta y alquiler de maquinaria,
por lo que el servicio de reparacion ofrecido por su cliente viene a complementar a dicha



empresa, no existiendo la intencion de confundir a los consumidores respecto a los servicios
ofrecidos por la contra parte;

¢) Que, al momento de solicitar la inscripcion del dominio geocat.cl, su parte se constituyé como
el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una pagina Web, lo cual se concret6 a la
brevedad. Dando a conocer la empresa, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han
evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de
dominio, con un fin concreto, con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado
que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar
su actividad, con la intencion de ofrecer sus servicios y ser identificado por su nombre de fantasia
bajo el nombre de dominio geocat.cl;

d) Que, en lo que dice relacion con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante
para que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos
por terceros, basta con revisar la pagina Web www.geocat.cl, subida, para constatar que en ella
no se induce ni se puede generar confusion a los visitantes del portal, por cuanto su parte se
dedica a la prestacion de servicios de reparacion de maquinaria pesada, complementando el
servicio ofrecido por el segundo solicitante;

e) Que, el articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del registro de nombres de
dominio CL establece que se evidenciara que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso
que “el asignatario del nombre de dominio sea cominmente conocido por ese nombre, aunque no
sea titular de una marca registrada con esa denominacién”. Lo que evidencia que si bien los
nombres de dominio estan relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho
marcario, los conflictos de dominio, no son asuntos de esa naturaleza, por lo cual no se rigen por
sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada” no estan contemplados y por
tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para
denegar el nombre de dominio solicitado;

f) Que, si bien Caterpillar Inc. posee como marca registrada las expresiones “Caterpillar” y
“Cat”, en distintas clases, el dominio solicitado por su cliente es “geocat”, diametralmente
distinto a las marcas concedidas de la contra parte. Debiendo considerarse ademas que el nombre
de dominio en disputa forma parte en su totalidad del nombre de fantasia establecido en su
constitucion;

g) Que, al buscar en la base de datos de Nic Chile, es posible encontrar una serie de empresas
cuyo nombre de fantasia esta compuesto por la expresion “CAT”, y operan normalmente en la
Web:1.- Dominio: Cosecat.cl, Registrante: Construcciones Fercat Fecha registro: 16 de Mayo de
2010 2.- Dominio: Cat-chile.cl, Registrante: Cat Chile S.A.Fecha de registro: 14 de Febrero de
2011, 3.- Dominio: Ingercat.cl, Registrante: Miguel Toncio Hernandez. Fecha de registro: 14 de
Julio de 2011, 4.- Dominio: Enercat.cl, Registrante: Luis Ogalde Rodriguez, Fecha de registro: 30
de Agosto de 2011, 5.- Dominio: Gocat.cl, Registrante: Mecanizados Gocat Limitada, Fecha de
registro: 05 de Enero de 2011;

h) Que, a diferencia de la legislacion marcaria, en este caso tampoco existen causales de
irregistrabilidad en relacion con nombres de dominio y ademas, el principio rector de este
sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de
dominio sin distincion, con la Unica excepcion de que la reglamentacion vigente prevé la
posibilidad de que NIC Chile recurra a un arbitro en los casos que considere que se estan
vulnerando ostensiblemente los principios sefalados en el articulo 14 inciso primero, esto es, las
normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y
finalmente los derechos validamente adquiridos por terceros;

i) Que, su cliente no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su
inscripcion sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los
consumidores. Por lo tanto, aunque su representada no posea registros marcarios sobre la
titularidad de la expresion, esa no es razodn suficiente para despojarlo de la posibilidad de
adquirir el nombre de dominio en disputa. Su cliente solicitd la inscripcion de la marca geocat,
numero de solicitud 978094, en clase 37, que incluye servicios de reparacion de maquinaria
pesada y de equipos en general;

j)Que, existe una clara identidad y relacion entre el solicitante y el nombre de dominio
solicitado, si se busca en Google la expresion Geocat en Chile, se ve que se asocia dicha



expresion a su representada, sin dar como resultado ninguna pagina que asocie al segundo
solicitante. Su representada tiene como nombre de fantasia la misma expresion que el nombre de
dominio solicitado, lo que es una razon suficiente para acreditar su consecuencia y su mejor
derecho, considerando ademas que la expresion “geo” produce una distintividad suficiente para
diferenciar a su cliente del segundo solicitante. A la hora de que los consumidores naveguen por
el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha pagina, se producira un menoscabo
para la actividad de GEOCAT EI.R.L.;

k)Que, no se justifica negarle la posibilidad a su cliente de adquirir el nombre de dominio que se
identifica con el nombre de su nombre de fantasia y a la vez con su giro, tan sélo por el hecho de
que el segundo solicitante tenga una actitud antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa.
Aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio de la contraparte, aquello no es
razon para perjudicar a su representada, impidiendo que inscriba el dominio;

)Que, la aplicacion del principio "first come, first served’, “Primero en el Tiempo Primero en
Derecho”, principio que se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener
intereses equivalentes sobre el ND en disputa, el cual cede so6lo en casos excepcionales en que el
primer solicitante haya hecho una inscripcion abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da
en ninguna circunstancia. Su cliente figura como primer solicitante y no existen en la especie
ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripcion abusiva o de mala fe, de
acuerdo al articulo 22 de la reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
dominio Cl, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de
publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos validamente
adquiridos por terceros de acuerdo al articulo 14 del referido reglamento;

l1)Que, el segundo solicitante posee registrado en Nic Chile el nombre de dominio con-cat.cl,
pero en dicho sitio no existe ningun tipo de informacién, por lo que es posible concluir que en
caso de asignarsele el signo en disputa a la contra parte el nombre de dominio en conflicto no
tendria utilizacion, no cumpliendo el objetivo principal de un ND;

m)Que, jurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido: willcom.cl, en cuyo caso
actuaba Lorena Donoso como arbitro, expresando: “Es mds, no siendo el nombre de dominio un
signo distintivo tipico, sino mds bien un localizador derivado de la mecdnica con que opera la
Red, constituyéndose sélo en este aspecto en un signo distintivo atipico e instrumental, la simple
inscripcion de ellos, sin que se les de un uso efectivo, derivada de que en su utilizacion
conduzcan a pdginas Web vacias de contenido o con contenidos carentes de relaciéon alguna con el
dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografias,
etc., o incluso el mensaje "signo protegido” debilita la posibilidad de invocar a su respecto el
derecho de marcas o nombres comerciales o cualquier otra cualidad identificatoria, por exigir
este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos,
servicios o actividades”. Si bien la utilizacién del ND inscrito no es un requisito para su
mantencion, la mera inscripcion y acumulacion de nombres de dominio sin ser utilizados,
desnaturaliza esta institucion, pudiendo constituirse con el tiempo en una practica que
entorpezca el desarrollo de la red Internet, mas adn si consideramos el caracter Unico y exclusivo
que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos
utilizada como nombre de dominio;

n)Que, en sentencia del arbitraje multiopticas.cl, en cuyo caso actuaba Gabriela Paiva como
arbitro, expresando “Qué, la redaccion establecida en el articulo 14 del reglamento de Nic, al
establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros” debe entenderse en forma amplia y
no solo referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una marca registrada en favor
de una de las partes en litigio”. En este mismo sentido se ha indicado por Alejandra Moya
Bruzzone en Sentencia de arbitraje de dominio vaza.cl, en su considerando N° 2: “Que rige la
solucién de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first served”, actualizacion
tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure“, siempre que las
partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento del registro de
nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando
ambos solicitantes tengan interés legitimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que
ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacion habrd de tenerse en cuenta que por su
funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio
idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que antes



enuncidramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el unico
servido.Siguiendo la misma idea, en el considerando N° 7 de la misma sentencia se indica: “Que
siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo
objetivo esencial es hacer posible la localizacion y comunicacion fluida y eficiente entre los
diversos computadores conectados a la red Internet, este drbitro debe velar por que no se
produzca un error de comunicacion entre los consumidores y publico en general, al momento de
buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta
que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por si
misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localizacién.”;

n) Que, para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompanado los siguientes documentos:
1. Copia legalizada de Constitucion de Sociedad “Geocat E.I.R.L”, con fecha 11 de Mayo de afo
2011.

2. Copia legalizada de extracto, con fecha 31 de Mayo de ano 2011.

3. Copia legalizada de inscripciéon de extracto en registro de comercio, con fecha 07 de Julio del
ano 2011.

4, Copia legalizada de publicacion de extracto en diario oficial, con fecha 03 de Junio de aho
2011.

5. Copia legalizada de inicio de actividades ante servicio de impuestos internos, con fecha 08 de
Agosto de 2011.

6. Factura N° 000002, emitida por GEOCAT E.I.R.L., con fecha 18 de Octubre de 2011.

7. Tarjeta de presentacion de don Oscar Pérez Artiaga, director de servicios de “Geocat E.I.R.L”.
8. Tarjeta de presentacion de don José Pérez Artiaga, encargado del area de finanzas de “Geocat
E.l.LR.L".

9. Copia de factura electrénica emitida por empresa Claro Chile a Geocat E.I.R.L., con fecha 20
de Octubre de 2010.

10. Copia de factura electronica emitida por empresa Claro Chile a Geocat E.I.R.L., con fecha 29
de Septiembre de 2011.

11. Copia de pagina Web http://www.geocat.cl

OCTAVO: Que, a fojas 48, con fecha 26 de enero de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por
presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve
que se tengan por acompanados, con citacion.

NOVENO: Que, a fojas 49, con fecha 12 de enero de 2012, Rafael Pastor Besoain, abogado por el
segundo solicitante, presento al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse
en lo siguiente:

a)Que, Caterpillar es una compaiia de Estados Unidos de Norteamérica, cuyo giro comercial es
muy amplio y oscila desde la fabricacion y arrendamiento de maquinaria agricola e industrial y
sus repuestos, a la fabricacion y venta de ropa y zapatos, entre otros.Bastante reconocida por
sus vehiculos de color amarillo y negro, Caterpillar es cominmente referida por su famosa y
notoria marca CAT, que corresponde a su vez al diminutivo de nombre comercial CATerpillar. El
desarrollo de Caterpillar ha impulsado a la industria a crecer exponencialmente. Iniciandose a
comienzos del siglo XX desarrollando las orugas por medio de avances en vehiculos propulsados a
vapor y gasolina, Caterpillar ha sido un importante actor en el mejoramiento de equipo
industrial. En la actualidad produce mas de 300 diferentes tipos de maquinaria agricola e
industrial;

b)Que, el éxito ha permitido que su mandante se expanda al mundo entero, con cerca de 400
operaciones en 40 paises. Caterpillar posee cerca de 95,000 empleados, 100,000 comerciantes
empleados, y miles de abastecedores negociando en todos los continentes. De hecho, mas de la
mitad de las ventas de la compaiia son realizadas afuera de los Estados Unidos. Los ingresos y
ventas de Caterpillar para el 2011 estan documentados en mas de 52 billones de dolares.
Pertenece al prestigioso ranking Fortune 500 y se encuentra clasificada como la compaiia
numero uno en su industria, como también sus acciones son transadas en la Bolsa de Valores de
Nueva York y en Dow Jones. Actualmente la linea de productos y servicios que comercializa
Caterpillar en Latinoamérica bajo su marca CAT, comprenden productos como la fabricacion de
maquinas y motores industriales, servicios de generacion de electricidad, sistemas de energia
industrial, servicios de alta tecnologia, aplicaciones industriales, venta de partes de maquinarias
y motores, y servicios de pos venta, entre muchos otros;




c) Que, acompaia, copias de las paginas Web de su representado que corresponden a las
siguientes direcciones en Internet: http://latinamerica.cat.com/cda/layout?m=81935&x=9,
http://www.caterpillar.com/; http://www.finning.cl/nosotros;

d) Que,Caterpillar Inc. posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en
disputa, toda vez que es el creador, primer adoptante y legitimo duefo de la famosa y notoria
marca CAT, que viene siendo usada hace sendas décadas, tanto en los Estados Unidos de
Norteamérica, como en muchos otros paises, para distinguir una serie de productos y servicios.La
marca CAT se encuentra registrada en Chile, a nombre de Caterpillar, segin el siguiente detalle:
CAT, registro 755.161 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE TODOS LOS
PRODUCTOS DE LAS CLASES 09, 14, 18, 25Y 28, EN LAS REGIONES V, VIII Y XIII. ; Registro 755.162
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LAS
CLASES 09, 14, 18, 25 Y 28, EN LAS REGIONES V, VIII Y XIlI.; Registro 755.163 ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 09, 14, 18, 25 Y
28, EN LAS REGIONES V, VIII Y XIll, Registro 755.164; Registro 808.987; registro 907.997 y 913.353;
e) Que surepresentado tiene la marca CAT registrada de forma global. 1.0ficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segln registro N° 984,444, que protege productos
de la clase 7.2.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segln
registro N° 1,023,137, que protege productos de la clase 9.3. Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de Norteamérica, segun registro N° 1,275,103, que protege productos de las
clases 16 y 28.4.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segin
registro N° 2,488,264, que protege servicios de la clase 35.5.0ficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de Norteamérica, seglin registro N° 2,364,592, que protege servicios de las clases
35y 42.6.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segun registro N°
2,364,592, que protege servicios de las clases 35 y 42.7.0ficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de Norteamérica, segin registro N° 871,146, que protege servicios de la clase
35.8.0ficina de Armonizacién del Mercado Interno (OAMI), segun registro N° 001295310, que
protege servicios de las clases 35, 39, y 42.9.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno
(OAMI), seglin registro N° 000936112, que protege productos de las clases 9, 16 y 28.10.0ficina
de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI), segln registro N° 000446278, que protege
productos de las clases 14 y servicios de las clases 36 y 39.11.0ficina de Armonizacion del
Mercado Interno (OAMI), segln registro N° 006308845, que protege productos de las clases 1, 2,
4, 6,7,8,9, 11, 12, 16, 17, 19, y 28.12.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI),
segln registro N° 009344755, que protege productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 y 43, y servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, y
41.13.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI), segln registro N° 006994198, que
protege servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, y 41.14.Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia, segiun registro N° 350431, que protege productos de la clase
12.15.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segln registro N° 350432, que
protege servicios de la clase 35.16.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segln
registro N° 354065, que protege servicios de la clase 42.17. Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia, segin registro N° 354065, que protege servicios de la clase
42.18.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segin registro N° 354029, que
protege productos de la clase 7.19.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segun
registro N° 288621, que protege productos de la clase 7.20.Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual, segln registro N° 7366-09, que protege productos de la clase 7.21.Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, segun registro N° 4232-08, que protege productos de la
clase 9.22.Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, segin registro N° 488-08, que
protege servicios de la clase 35.23.Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, segln
registro N° 491-08, que protege servicios de la clase 42.24.Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, segun registro N° 1057973, que protege productos de la clase 9.25.Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, segin registro N° 1157784, que protege servicios de la clase
35.26.Direccion Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, segln registro N° 1.308.646, que
protege productos de la clase 7.27.Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina,
segln registro N° 2.228.165, que protege productos de la clase 7.28.Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Argentina, segun registro N° 2.237.079, que protege productos de la
clase 9.29.Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, segin registro N°



2.309.860, que protege servicios de la clase 42.30.Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de
Argentina, segln registro N° 2.749.334, que protege servicios de la clase 42.31.Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial de Argentina, segln registro N° 2.309.860, que protege servicios de la
clase 35.32.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segln registro N° 200005227, que
protege productos de la clase 7.33.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segln
registro N° 007567286, que protege productos de la clase 7.34.Instituto Nacional de Propiedad
Industrial de Brasil, segin registro N° 007567294, que protege productos de la clase 9.
35.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segiin registro N° 200057529, que protege
productos de la clase 12.36.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segun registro N°
200057529, que protege productos de la clase 12.37.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
Brasil, segun registro N° 829226460, que protege servicios de la clase 42.Caterpillar es titular del
nombre de dominio de primer nivel cat.com, como asimismo del nombre de dominio territorial
chileno cat.cl;

f) Que, las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los
consumidores en el mercado. Por otro lado, las marcas famosas o renombradas son aquellas que
son internacionalmente o mundialmente conocidas.CAT es notoria y famosa, ya que es
ampliamente conocida en el mundo entero, puesto que los productos y servicios que bajo dicha
marca se distinguen son ofrecidos en numerosos paises y son conocidos en un gran espectro de
consumidores en varios rubros especificos, goza de gran fama y notoriedad y es conocida por el
publico consumidor, no sélo en su pais de origen, sino también a nivel global, incluido Chile,
siendo reconocida por su gran calidad y altos estandares. La fama y notoriedad de una expresion
puede estar dada por distintas circunstancias, tales como la presencia en el mercado, su
publicidad, la existencia de registros marcarios, entre otros, los que en este caso particular estan
presentes, pues el término CAT corresponde a una marca que relne todas esas caracteristicas. Es
evidente que el titular de este registro no podia ignorar la existencia de la marca CAT, y que ella
identifica a los productos y servicios de sus representados;

g) Que, el reconocimiento internacional que ha alcanzado la marca CAT hace que los
consumidores asocien el nombre de dominio solicitado por la contraparte exclusivamente con
Caterpillar y con los productos y servicios identificados por ella con la marca CAT. De esta
manera, resulta altamente irregular que EIRL haya solicitado geocat.cl, que corresponde a un
término que incluye totalmente la marca internacionalmente reconocida de su representado, lo
que sin dudas generara confusion en el plblico consumidor en general. Este hecho se agrava
cuando tenemos presente que EIRL resulta ser una empresa que se dedica al mismo rubro
comercial que Caterpillar, como puede apreciarse de la informacién contenida en pagina Web de
www.geocat.cl.Tan cierto es lo sefalado previamente, que EIRL no sdlo ha solicitado el nombre
de dominio geocat que incluye la marca famosa y notoria marca CAT, sino que también estan
usando la marca geocat en su pagina Web www.geocat.cl para distinguir servicios de reparacion
de maquinarias de la y venta de bombas, repuestos de maquinas y motores;

h) Que, sus mandantes son los creadores y legitimos duefos de la marca cat, en su pais de origen
y otros paises del mundo, y que ella goza de fama y notoriedad internacional, la solicitud del
nombre de dominio geocat.cl en Chile debe ser asignada a Caterpillar. El mejor derecho se radica
en la propiedad de la cual es titular el segundo solicitante, que esta plenamente amparada por el
derecho vigente en el articulo 584 del Codigo Civil y en el articulo 19 nimero 25 inciso tercero de
la Constitucion Politica del Estado de Chile, como también por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad
Industrial y el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial;

i) Que, el articulo 584 del Codigo Civil establece lo siguiente: “Las producciones del talento o del
ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regird por leyes
especiales”. A mayor abundamiento, el articulo 19 nimero 25 inciso tercero de la Constitucion
Politica del Estado de Chile reconoce esta especie de propiedad de la siguiente manera: “Se
garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencién, marcas comerciales,
modelos, procesos tecnologicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ly”.
Por otro lado, el articulo 19 bis D de la Ley 19.039, establece y regula el “ius prohibendi
marcario”, es decir, el derecho que tienen los titulares de marcas registradas en Chile para
impedir que terceros utilicen la marca registrada a su nombre: “La marca confiere a su titular el
derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el trdfico econdmico en la forma que se le ha
conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales



comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrd impedir
que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales
marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro,
y a condicién de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusion. Cuando el uso
hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumird que existe confusion”;

j) Que, el articulo 6 bis nUmero 1 del Convenio de Paris, para marcas notoriamente conocidas,
que establece a la letra lo siguiente: “1) Los paises de la Unién 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 fdbrica o de comercio que constituya la
reproduccion, imitaciéon o traduccidn, 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. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacién susceptible de
crear confusion con ésta.”;

k) Que, en consecuencia, y a la luz de los articulos individualizados en los parrafos anteriores y a
la doctrina destacada, no cabe duda que el sentenciador de autos debe proteger el dominio del
que goza Caterpillar sobre la marca CAT, como asimismo que dicha protecciéon debe ser ain mas
vigorosa en la especie, ya que estamos frente a una marca que es famosa y notoria, y ademas
frente a un nombre de dominio pedido que incluye completamente una marca ajena y que es
actualmente usada para los mismos servicios que protege la marca CAT, lo que sin dudas
confirma que si se asigna el nombre de dominio geocat.cl al primer solicitante, se generara la
confusion que la legislacion nacional e internacional vigente pretende justamente evitar;

) Que, en materia de nombres de dominio, ha sido la practica constante de la jurisprudencia
emitida por los arbitros de NIC Chile, la de reconocer y proteger los derechos de los legitimos
creadores de las marcas que gozan de fama y notoriedad internacional, al conceder oposiciones y
revocaciones de nombres de dominio obtenidos con infraccion a las normas legales chilenas e
internacionales citadas. A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias, en que se declara
admisible la solicitud de revocacion del nombre de dominio, por la misma causal que la de
autos: “americanexpress.cl”’01/04/2004; “pesquerapalacios.cl”12/04/2004; “caterpillar.cl”
05/09/2003,“rider.cl” 08/08/2002, “kino.cl”15/11/2001;

m) Que, la solicitud del nombre de dominio CAT, transgrede lo dispuesto por el articulo 10 bis del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual sefala que los paises de
la Unién estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unidon una proteccion
eficaz contra la competencia desleal. Senhala que constituye un acto de competencia desleal todo
acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Indica que
en particular deberan prohibirse: "cualquier acto capaz de crear confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor”, lo que claramente ocurrira, si el primer solicitante intenta prestar los mismos
servicios que presta su representada a través de su dominio geocat.cl;

n) Que, la Ley N° 20169 que Regula la Competencia Desleal, define la competencia desleal como
(articulo 3) “...toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios
ilegitimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.”, y expresamente prohibe
(articulo 4 a):“a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacion ajena, induciendo a
confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los
de un tercero.”Estima que estamos frente a un caso que se encuadra dentro del acto descrito
plenamente en la definicion de competencia desleal de la Ley 20169 y el caso del articulo 4 a),
ya que estamos frente a un intento ilegal de aprovechamiento de la reputacion ajena mediante
la inscripcion de una marca ajena como nombre de dominio con el objeto de desviar clientela de
Caterpillar;

i) Que el caso que nos ocupa se trata evidentemente de un acto capaz de crear confusion
respecto de los productos y servicios de un competidor, por cuanto al pUblico consumidor no le
queda otra cosa que pensar que se encuentra frente a un nombre de dominio de su mandante, y
a los productos o servicios que comercializa el mismo;



0) Que, las inversiones o proyectos que se han desarrollado por parte de Caterpillar, que
claramente son de una envergadura muchisimo mayor que la del primer solicitante en lo que dice
relacion con la marca CAT, tanto en Chile como en el extranjero, con lo que no cabe duda que
debe asignarse el nombre de dominio geocat.cl a su mandante y no debe aplicarse al caso de
marras el principio “first come, first served”, ya que su representado ha demostrado poseer un
mucho mejor derecho que el primer solicitante para quedarse con el nombre de dominio pedido
en autos;

p) Que, para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompanado los siguientes
documentos:

1.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segln registro N°
984,444, que protege productos de la clase 7.

2.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segun registro N°
1,023,137, que protege productos de la clase 9.

3.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segun registro N°
1,275,103, que protege productos de las clases 16 y 28.

4.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segln registro N°
2,488,264, que protege servicios de la clase 35.

5.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segin registro N°
2,364,592, que protege servicios de las clases 35y 42.

6.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segin registro N°
2,364,592, que protege servicios de las clases 35 y 42.

7.0ficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, segin registro N°
871,146, que protege servicios de la clase 35.

8.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI), segln registro N° 001295310, que protege
servicios de las clases 35, 39, y 42.

9.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI), segln registro N° 000936112, que protege
productos de las clases 9, 16 y 28.

10.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI), segln registro N° 000446278, que
protege productos de las clases 14 y servicios de las clases 36 y 39.

11.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI), seglin registro N° 006308845, que
protege productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, y 28.

12.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI), segln registro N° 009344755, que
protege productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28 y 43, y servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, y 41.

13.0ficina de Armonizacion del Mercado Interno (OAMI), segln registro N° 006994198, que
protege servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, y 41.

14.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segun registro N° 350431, que protege
productos de la clase 12.

15.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segln registro N° 350432, que protege
servicios de la clase 35.

16.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segun registro N° 354065, que protege
servicios de la clase 42.

17.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segun registro N° 354065, que protege
servicios de la clase 42.

18.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segun registro N° 354029, que protege
productos de la clase 7.

19.Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, segln registro N° 288621, que protege
productos de la clase 7.

20.Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, seglin registro N° 7366-09, que protege
productos de la clase 7.

21.Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, segln registro N° 4232-08, que protege
productos de la clase 9.

22.Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, seglin registro N° 488-08, que protege
servicios de la clase 35.

23.Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, seglin registro N° 491-08, que protege
servicios de la clase 42.



24.Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, segin registro N° 1057973, que protege
productos de la clase 9.

25.Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, segun registro N° 1157784, que protege
servicios de la clase 35.

26.Direccion Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, segln registro N° 1.308.646, que
protege productos de la clase 7.

27.Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, segln registro N° 2.228.165, que
protege productos de la clase 7.

28.Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, segun registro N° 2.237.079, que
protege productos de la clase 9.

29.Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, segun registro N° 2.309.860, que
protege servicios de la clase 42.

30.Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, segln registro N° 2.749.334, que
protege servicios de la clase 42.

31.Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, seglin registro N° 2.309.860, que
protege servicios de la clase 35.

32.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segiin registro N° 200005227, que protege
productos de la clase 7.

33.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segln registro N° 007567286, que protege
productos de la clase 7.

34.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segin registro N° 007567294, que protege
productos de la clase 9.

35.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segiin registro N° 200057529, que protege
productos de la clase 12.

36.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segiin registro N° 200057529, que protege
productos de la clase 12.

37.Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, segiin registro N° 829226460, que protege
servicios de la clase 42.

38. Pagina Web http://latinamerica.cat.com/cda/layout?m=81935&x=9

39.Pagina Web http://www.caterpillar.com/

40.Pagina Web http://www.finning.cl/nosotros

41.Pagina Web http://es.wikipedia.org/wiki/Caterpillar, que describe la historia de Caterpillar y
su marca CAT.

42.Pagina Web http://www.shopcaterpillar.com/

43.Un legajo con informes obtenidos de la pagina Web de INAPI, que acredita el registro de la
marca CAT a nombre de Caterpillar Inc

DECIMO: Que, a fojas 362, con fecha 26 de enero de 2012, este tribunal arbitral, tuvo por
presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo
por acompanados, con citacion.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 363, con fecha 26 de enero de 2012, este tribunal arbitral declar6
abierto el periodo de respuestas por el término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el
dia viernes 02 de marzo de 2012.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 364, con fecha 01 de marzo de 2012, Mariela Ruiz Salazar, por el
primer solicitante, presento al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse
en lo siguiente:

a) Que, su representada en ningln caso ha tenido como proposito perjudicar a la contra parte al
solicitar e inscribir el nombre de dominio en disputa, y en ningln caso la adquisicion por parte de
su cliente creara confusiéon puesto que existen diferencias sustanciales entre ambas empresas,
indicaremos los que creemos mas relevantes: a.- Giro principal: Caterpillar Inc. Tal como lo
indica el segundo solicitante en su escrito el giro de la contra parte es: “La fabricacion de
maquinas y motores industriales, servicios de generacion de electricidad, sistemas de energia
industrial, servicios de alta tecnologia, aplicaciones industriales, venta de partes de maquinarias
y motores, y servicios de pos venta. Geocat E.I.R.L., reparacion de maquinaria pesada y de
equipos en general, por lo que se concluye que Geocat E.l.R.L. complementa la actividad
desarrollada por Carterpillar Inc.B.- Razon social: Caterpillar Inc., el nombre por el cual es
identificado el segundo solicitante es “Caterpillar” o “Cat”, Geocat E.l.R.L. Por otro lado ,



explica, su representado es conocido por los consumidores bajo la expresion “Geocat”, la cual no
causa bajo ningin punto de vista error a los consumidores puesto que existe una diferencia
grafica y fonética importante entre ambas expresiones: Geocat Primer solicitante Cat Segundo
solicitante Caterpillar Segundo solicitante C.- Logos: diferentes desde los colores utilizados, el
tipo de letras y los signos que los identifican, por lo cual existe una diferencia grafica importante
entre ambas expresiones.d.- Pagina Web Caterpillar Inc. La misma pagina http://www.cat.cl/,
indica que solo ofrece productos de vestuario y calzado, no existiendo mencion al giro de su
representado. Geocat E.I.R.L. la pagina de su representado es diamentralmente distinta a la de
la contra parte, por lo que es imposible que los consumidores caigan en confusién, tal como lo
indica el segundo solicitante en su demanda.

b) Que, la expresion “Cat” es asociada sélo a productos de vestuario y calzado, y la expresion
“Caterpillar” a la fabricacion de maquinas y motores industriales,

DECIMO TERCERO: Que a fojas 369, con fecha 13 de marzo de 2012, proveyendo el escrito
presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por éste.

DECIMO CUARTO: Que a fojas 370, con fecha con fecha 01 de marzo de 2012, Rafael Pastor
Besoain, presenta un escrito en representacion del segundo solicitante, cuyos argumentos se
reducen a lo siguiente:

a) Que el primer solicitante al parecer desconoce por completo u omite artificiosamente parte
importante del giro comercial de su mandante y el uso que le ha dado mundialmente a su famosa
y notoria marca CAT. En efecto, su mandante mediante el uso de su marca cat y caterpillar,
posee un giro comercial muy amplio que comprende servicios de fabricacion y reparacion de
maquinas y motores industriales, servicios de generacion de electricidad, sistemas de energia
industrial, servicios de alta tecnologia, aplicaciones industriales, venta de partes de maquinarias
y motores, y servicios de pos venta, entre muchos otros. En este sentido, resulta completamente
infundado sefalar que la solicitud del nombre de dominio geocat.cl, pedida por el primer
solicitante, no generara confusion entre los consumidores, cuando estamos frente a un caso en
que un competidor directo de su representado que ha entrado al mercado no soélo intentando
apropiarse de una marca ajena, sino que también incorporando una marca famosa y notoria
dentro de su nombre de fantasia para ser utilizada en relacion con los servicios de la clase 37,
que distinguen la marca CAT registrada a nombre de de su mandante en Chile y en sendos otros
paises. Esta actitud es un acto ilegal que contraviene varias normas vigentes sobre competencia
leal y ética mercantil, toda vez que el primer solicitante no posee derecho alguno sobre la marca
geocat;

b) Que su contradictor solamente ha presentado una solicitud de marca en INAPI, cuyo extracto
fue publicada en el Diario Oficial hace muy poco, y respecto a la cual su mandante obviamente
va interponer una oposicion, con lo que esta solicitud no debe ser tomada en cuenta como un
acto de buena fe, ya que justamente una de las causales en las que se fundara la oposicion de su
representado sera la establecida en el articulo 20 letra k) de la Ley 19.039, que no permite el
registro de marcas comerciales que son contrarias a la ética mercantil y los principios de la
competencia;

c) Que, recurrir al articulo 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, buscando fundamentar una supuesta buena fe del primer solicitante resultar ser
un planteamiento del todo inoficioso, toda vez que es muy poco probable que su contraparte sea
comUnmente o frecuentemente conocido por el término geocat cuando lleva menos de un afio en
el mercado y ni siquiera es titular de este término como marca comercial. Mas adn, la Unica
empresa en el mercado de servicios de la clase 37, y mas especificamente de reparacion de
maquinaria pesada y equipos en general, y otros muy relacionados, que es titular de la marca
CAT, resulta ser su mandante, con lo que no cabe duda que estamos frente a un caso en que la
contraria busca mediante la inscripcion de este nombre de dominio y la marca comercial geocat
(es decir por un medio ilegitimo), desviar clientela de un agente del mercado mediante la
generacion de errores y engafos;

d) Que, un buen ejemplo de lo famosa y notoria que es la marca de su cliente, lo encontramos en
el patrocinio que la misma le ha otorgado al club de fitbol Cobreloa de la primera division de
Chile que el ano pasado llego a la final del campeonato nacional,

e) Que, resulta absurdo argumentar que por el hecho que existen otros nombres de dominio que
incluyen el término CAT, registrados a nombre de otras empresas, debiese otorgarse el nombre



de dominio a favor del primer solicitante, ya que de los cinco dominios citados, ninguno de sus
titulares se dedica al mismo rubro o giro de su mandante, con lo que esta argumento resulta muy
débil y no debe ser tomado en consideracion al momento de resolver esta litis;

f) Que, alegar que existe libertad absoluta para inscribir nombres de dominio, implica desconocer
completamente la reglamentacién que regula esta materia como asimismo todos los principios
rectores que deben guiar a los Arbitros que deben dirimir estos conflictos. El principio rector del
sistema de registro de nombres de dominio es efectivamente la libertad pero no una libertad
absoluta, arbitraria y que esta refida con las leyes, la ética y los derechos de terceras personas;
g)Que, debe contradecir a su contraparte en el sentido de que las partes de este juicio arbitral
no se encuentran para nada en condicones de igualdad juridica, ya que como ya lo sefialé en
nuestra primera presentacion en la especie, no debe aplicarse al caso de marras el principio
“first come, first served”, ya que su representado ha demostrado poseer:Un mucho mejor
derecho que el primer solicitante para quedarse con el nhombre de dominio pedido en autos, ya
que el titular de la famosa y notoria marca CAT en Chile y en numerosos paises del mundo para
distinguir servicios de la clase 37, como asimismo, dicha marca es parte importante de su nombre
comercial Caterpillar, y merece proteccion al tenor de lo que prescribe el articulo 8 del Convenio
de Paris;

h)Que, su postura juridica es avalada por el principio de las inversiones o proyectos que han sido
desarrollado por parte de Caterpillar, que claramente son de una envergadura muchisimo mayor
que la del primer solicitante en lo que dice relacion con la marca CAT, tanto en Chile como en el
extranjero. Estima que la mala fe del contradictor ha sido ampliamente acreditada en autos.
DECIMO QUINTO: Que a fojas 375, con fecha 13 de marzo de 2012, proveyendo el escrito
presentado por el segundo solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este. Con fecha
08 de marzo este solicitante acompana copia de escrito de oposicion a inscripcion de marca
geocat. El Tribunal, tiene por acompanado el escrito, con citacion.

DECIMO SEXTO: Que a fojas 396, con fecha con fecha 29 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral
resuelve citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos
derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio,
con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje.
Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por
medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de
cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nhombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, en relacion con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva
anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompanados permiten a este juez arbitro
sostener que ambas partes estan de buena fe, y no existe infraccion a las normas que para estos
efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del
segundo solicitante, el solo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o
denominacion “"cat” como componente, en ningln caso permite sostener que se trata de una
solicitante de mala fe, mas todavia cuando se trata de una expresion genérica, que en idioma
Inglés significa gato, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a
distintos rubros en mas de 13.900.000 oportunidades, lo que implica muchas opciones y usos,
verificados en uso de las facultades de oficio del Tribunal. Su significacion es genérica, sin que
exista un signo distintivo propio u original que la acompaifie o que importe una creacion
intelectual de uno u otro solicitante el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no
identifica productos especificos que Unicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia
tanto en el lenguaje como en el mercado con un sustantivo que alude a la actividad de muchas
empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes paises o zonas geograficas de
un mismo pais. Por otro lado, el agregado geo, también es una expresion genérica que hace
referencia a un grupo especial de operaciones o en griego hace referencia a tierra, es decir
diferentes significados, ambos términos unidos constituyen una creacion propia y original del
primer solicitante.



TERCERO: Que, la utilizacion del término cat por el primer solicitante para el desarrollo de su
actividad, no puede ser considerado una creacion original del mismo, toda vez que la expresion
cat esta inscrita por diferentes personas en diferentes paises clases y zonas geograficas, como ha
verificado este Tribunal, en uso de sus facultades para actuar de oficio, propias de su naturaleza
de juez arbitro arbitrador, para determinar el mejor derecho de las partes, como dominio en
internet, y el segundo solicitante la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, en
numerosas clases tanto en Chile como en el extranjero, como se comprueba ademas de la
documentaciéon acompanada y no objetada, y el segundo esta solicitando la inscripcion de la
marca geocat en la clase 37 para reparacion de maquinarias pesadas y de equipos en general, es
decir diferenciandose de la marca del segundo por la inclusion del término geo.

CUARTO: Que, por lo sehalado en el considerando anterior, asignar el nombre de dominio
geocat.cl al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial cat que contempla
una marcas y etiquetas, asociadas a su marca, constituiria implicitamente otorgar una suerte de
exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresion a que se
refieran o incluyan la expresién "cat”, tanto para marcas o logos o etiquetas fundado Unicamente
en la posible confusion con su marca o etiqueta, o posible confusion semantica, fundado en el
hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades
comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretacion demasiado extensa del derecho
de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ambito de proteccion a
muchas mas areas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario
distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que
claramente se busca establecer que aln cuando tengan la misma clase, el servicio no es igual, asi
el ambito de proteccion se restringe, mas aun en este caso en que el término es geocat y no
solamente cat.

QUINTO: Que, lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la
ética mercantil considerando que la expresion "cat” es palabra genérica del idioma inglés, por lo
que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la
misma, atendido el caracter genérico y conocido del término en cuestion, argumentando ademas
la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en
la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresion sea asignada a diversos
solicitantes, producto de la actividad o giro que realizaran, inclusive el area geografica, no
hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, como es
el caso, permitiendo asi que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de
productos, logrando asi el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaria otorgar una
suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el
legislador al establecer criterios de diferenciacion por categorias y clases de productos y
servicios, lo que limita su ejercicio. A mayor abundamiento, a la expresion cat se le antepone el
término geo, elementos que pueden considerarse como suficientemente diferenciadores y
original, para evitar confusion en el pUblico o la temida dilucion marcaria. Diferente seria el caso
de que se pretendiera utilizar la misma expresion, utilizando los mismos signos, etiquetas y
coloridos, para actividades que justamente entran al mismo ambito de proteccion de dicha
marca, que en este caso se ha acreditado, no ocurre.

SEXTO: Que, asi las cosas, el primer solicitante ademas de haber solicitado el nombre de dominio
de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legitimo en
el mismo, de consistencia y armonia con las actividades comerciales que pretende emprender,
como ha quedado acreditado en autos. Conteniendo la expresion geocat dentro inclusive de las
marcas cuya inscripcion solicita en el rubro de reparacion de maquinaria. El mismo Inapi, dentro
de las publicaciones que efectlia para que el publico pueda informarse expone que los productos
compuestos por mas de una materia se clasifican en funcion de la materia predominante, por
ejemplo la carne o la harina implican diferentes clases, cosa simil ocurre con los servicios, en
este caso uno esta orientado a metales preciosos, ropas, vehiculos, asuntos financieros,
construccion, etc. y el otro especificamente a la reparacion de maquinaria, como elemento
predominante. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten
suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo,
por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante
provienen de su proyecto empresarial el que esta dirigido a diferentes consumidores, por esta



razon el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificacion
comercial de sus clientes, los signos en cuestion y ha aportado al proceso una serie de
documentos que acreditan los hechos que se han dado por probados anteriormente. Como por
ejemplo la etiqueta que distingue sus servicios, la que presenta elementos diferenciadores de la
etiqueta y signos utilizados por el segundo.

SEPTIMO: Que si bien, ambos solicitantes se dedican o pretenden dedicarse al rubro de
magquinarias, no es menos cierto que debido a la globalizacion y comercio mundial, este rubro ha
sufrido grandes cambios en las Gltimas décadas en nuestro pais y el mundo que importan una
suerte de especializaciones y diferenciaciones, que hace que un tipo de maquinaria resulte
completamente diversa a otra, dependiendo de las diferentes actividades econémicas y zonas
geograficas; baste como ejemplo ver las conocidas paginas amarillas o el directorio telefonico en
la guia de maquinarias, la gran variedad de tipos especializados y especificos, y la diferenciacion
entre unas y otras para mineria, actividades forestales, agricolas, industriales, construccion, etc.
y otras, lo que evidencia que el pUblico consumidor ya entiende y asume, que uno y otro servicio
resulta completamente diverso, con lo que no incurrira en confusiones entre los servicios de una
empresa que existe en Concepcion, con la gran firma transnacional Caterpillar INC.; no
escapando al conocimiento de este tribunal que existen una serie de marcas comerciales y
dominios que incluyen dentro de su conformacion el término cat, y no por eso se ha otorgado el
dominio al segundo solicitante.

OCTAVO: Que ademas de lo anterior, el segundo solicitante posee una serie de dominios tanto en
Chile como en el extranjero, a través de los cuales promociona sus productos y servicios, por lo
que el ejercicio de su actividad comercial, esta plenamente garantizado.

NOVENO: Que, aun cuando este juez arbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente
en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del
principio de "first come, first served' no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se
considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido
se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de
modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no
respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este
caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud
de la parte de Construccion y Montajes Oscar Roberto Pérez Artiaga EIRL tiene un respaldo claro y
objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido
principio.

DECIMO: Que no obstante la sola aplicacién del principio de "first come, first served" resulta ser
suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, segin las razones ya
expuestas, este juez arbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el
legitimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la
doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.
DECIMO PRIMERO: Que, la proteccién referida en el sistema de propiedad intelectual, del que
forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la
legislacion de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el trafico
comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la
certeza juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Asi, el
razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en
el ambito econémico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular esta
facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona,
natural o juridica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creacién intelectual,
cuestion esta ultima que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior
no se ha acreditado por parte del segundo solicitante como o de qué forma el primero de ellos
habria incurrido en conductas que produzcan confusion y dilucion marcaria, ni las supuestas
confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o
servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "geocat.cl”, como tampoco
la pretendida identificacion automatica de los usuarios de sus productos. A su vez, es un hecho
evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni
viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros, diversos, por lo que puede estimarse que son



solicitantes suficientemente diferenciados y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar
al ambito comercial del contrario.

DECIMO SEGUNDO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha
formado conviccion de que el primer solicitante, ademas de haber efectuado en forma primera el
requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad
comercial propia de su rubro, en identificacion comercial con productos respecto de los que
realmente prestara el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan
significar una obstruccion a una libre y leal competencia; inclinan la recta razon y sana critica a
favor de este.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que nuestra Excelentisima Corte Suprema ha
sefalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se
expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N° 2
(MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mdnica:
"...el arbitro arbitrador esta llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso
fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es
suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez arbitro
arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa,
manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”. Por el
contrario, en el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del
proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido
el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo sefalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo
Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a
prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio
"geocat.cl” al primer solicitante Construccidon y Montajes Oscar Roberto Pérez Artiaga EIRL, Rut:
76.159.551-2.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha
emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente para su inmediato
cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Resolvié6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Controversias NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y
CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.



