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Santiago,  25 de Agosto 2009 
 

Juicio arbitral “pathfinder-chile.cl” 

Rol 44-2009 

 

 
 
VISTOS: 

 

PRIMERO:   Que, en conformidad a lo dispuesto en el No. 8 del Anexo sobre 
Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el 
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en adelante 
indistintamente el “Procedimiento”, se notificó a la infrascrita su 
nombramiento como arbitro en el conflicto suscritazo con motivo de la 
inscripción del nombre de dominio  “pathfinder-chile.cl”, siendo partes 
CRISTIAN JESUS PIZARRO ZEPEDA, domiciliado en Bandera 7395 
Antofagasta, e INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A., domiciliada en 
Avda. A. Bello 2711, Piso 17, Las Condes, Santiago. 
 
SEGUNDO:  Que acepté el cargo y fijé fecha y lugar para la primera actuación, 
para el día 21 de Julio 2009, a las 12.00 hrs. en calle Huérfanos 1147, of. 741, 
Santiago, para realizar la audiencia de conciliación, la que se notificó a las 
partes y a Nic Chile  por carta certificada y por correo electrónico con firma 
digital. 
 
TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió solamente 
el segundo solicitante, por lo que obviamente no hubo conciliación y se fijaron 
las bases del procedimiento arbitral. 
 
CUARTO: Que habiendo constancia que el segundo solicitante cumplió con las 
cargas procesales, el Tribunal ordenó a  ambas partes que en un plazo fatal de 
10 días formularan sus pretensiones, argumentos y probanzas respecto de la 
solicitud de nombre de dominio en disputa. 
 
QUINTO: Que dentro de plazo, el segundo solicitante presentó sus 
argumentos, los que en síntesis son los siguientes: 

A)  Que INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A. es una de las 
sociedades de inversión más grandes e importantes del país, cuyos orígenes 
se remontan a los años ochenta, constituyéndose en uno de los más 
importantes holding nacionales. Ha participado en diversas áreas de la 
economía, controlando compañías como Iansa, Masisa, Eicosal, Textil Viña,  
han incursionado además en el rubro de los envases y embalajes, del vidrio y 
la madera entre otros. En efecto, uno de los principios que inspira las 
actividades de INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A. es dar mayor auge a 
rubros más competitivos, lo que les ha permitido posicionarse como líderes en 
cada uno de los nuevos desafíos a los que pretenden dedicarse. Ha iniciado un 
fuerte proceso de expansión en Estados Unidos con plantas de tableros de 
MDF y con su empresa de packaging, lo que se complementa con la capacidad 
en packaging que tiene en Chile, que controla CHH Packaging Chile e IP 
Foodservice. Las dos empresas que INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A. 
controla en este rubro, CHH Packing  e International Paper Food Service, se 
suman a otras ubicadas fuera de nuestro país. Por otra parte, ha participado 
activamente en la producción de envases de vidrio a través de la planta Saint 
Gobain Envases ubicada en Rengo, propiedad compartida con la compañía 
francesa Saint-Gobain. Asimismo, INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A. 
tiene una activa participación en la sociedad Vidrios Lirquén,  y últimamente 
ha participado activamente en el mercado de la construcción. 
  
       B. TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIO. 

Por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de 
Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En 
este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio 
“PATHFINDER-CHILE.CL” a un sitio de Internet con información relativa a la 
empresa, actividades e inversiones de INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A., 
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lo cual obviamente no es así. La solicitante ya es titular de un nombre de 
dominio idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa que 
tiene por objeto identificar sus actividades, como lo es: PATHFINDER.CL y 
además es titular de PATHFINDERCORP.CL, lo que demostraría su mejor 
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestran la 
utilización de la expresión “PATHFINDER” para distinguir sus actividades e 
inversiones. En este sentido, parece claro que cualquier usuario de Internet o 
público consumidor en general enfrentado a este dominio lo asociará 
inmediatamente a INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A.  

 
     C.- INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A.cuenta con una serie marcas 
comerciales, registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(“INAPI”),  y dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales 
que se estructuran y/o consisten en la expresión “PATHFINDER”, idéntica a 
la expresión distintiva del nombre de dominio disputado, y las que se 
encuentran asociadas a la empresa: 

• Registro Nº 848.149, “PATHFINDER”, denominativa, para distinguir 
servicios de la clase 35, 36 y 37. 

• Registro Nº 841.913, “PATHFINDER”, denominativa, para distinguir 
productos de la clase 29 y 30. 

• Solicitud de renovación Nº 841.471, “PATHFINDER”, denominativa, 
para distinguir servicios en la clase 42. 

 
 

      D.- Vinculación entre el nombre de dominio solicitado “pathfinder-chile.cl” 
y la solicitante. 

• La siguiente comparación es elocuente: 
• PATHFINDER  (marca de la solicitante) 
     PATHFINDER-CHILE.CL (nombre de dominio en disputa) 
• INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A.(razón social) 
• PATHFINDER.CL (nombre de dominio de la solicitante) 

El nombre de dominio en disputa pues,  tiene como elemento distintivo 
precisamente su marca comercial, además de ser virtualmente idéntico a su 
razón social, INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A. Por su parte, la 
contraria simplemente se ha limitado a tomar las expresiones que identifican 
las actividades y la razón social Pathfinder Chile S.A. que se encuentran 
debidamente registradas ante el INAPI y NIC Chile, agregando únicamente la 
expresión “-CHILE”, lo cual no puede ser considerado como un elemento 
diferenciador suficiente y adecuado.  
 

Adicionalmente, la solicitante ya es titular del nombre de dominio 
PATHFINDER.CL, idéntico a la expresión distintiva del dominio en disputa, 
por lo que incorporar un “guión” y la expresión “CHILE” sólo denota la 
intención de la contraria de aprovecharse de la fama de INVERSIONES 

PATHFINDER CHILE S.A.  De esta manera, el dominio en disputa 
PATHFINDER-CHILE.CL aparece como una simple y lógica extensión de los 
dominios y marcas de la demandante, además de ser idéntico a su razón 
social. 
       Luego el segundo solicitante se refirió a los antecedentes de derecho, la 
descripción de los nombres de dominio y su importancia y  citó diversos 
criterios para la resolución de los conflictos sobre asignación de nombres de 
dominio, entre otros:  A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales 
y su relación con los nombres de dominio; B)Legítimo interés sobre el nombre 
de dominio en disputa; C) Creación Intelectual del Signo; D) Criterio de la 
Notoriedad del Signo Pedido; E) Convenio de París; F) Criterio de la 
Identidad. 
 
SEXTO: Que este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de oposición  por 
asignación de nombre de dominio por parte del segundo solicitante, por 
acompañados sus documentos y dio traslado a la parte contraria. 
 
SEPTIMO: Que el primer solicitante no evacuó el traslado ni acompañó sus 
argumentos ni probanzas, todo lo cual se certificó a fs. 102 vta. de autos, con 
fecha 14 de Agosto 2009.  
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OCTAVO: Que no habiendo otros trámites pendientes en autos, y atendido el 
mérito del mismo, este Tribunal citó a las partes para oír sentencia, según 
consta a fs. 104. 
 
 

 

CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver 
contiendas en materia de nombre de dominio, se encuentran en la obligación 
de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante 
en la disputa en cuestión. Resulta relevante pues para estos efectos, tener 
presente que del análisis de los documentos y argumentos acompañados por 
el segundo solicitante, puede inferirse con suficiencia que  ha actuado en su  
solicitud de buena fe y motivado por un interés comercial legítimo. 
 
SEGUNDO: Que el antecedente marcario no debe ser considerado como único 
ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones 
de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente ponderado a la hora 
de determinar un mejor derecho sobre ellos. 
 
TERCERO: Que es efectivo que don CRISTIAN JESUS PIZARRO ZEPEDA fue el 
primer solicitante, pero que siendo el “Principio First come, first served” 
solamente un principio, y no un derecho, el mismo es únicamente orientador 
de idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, 
por lo que corresponderá avocarse al análisis de fondo de los mismos. 
 
CUARTO: Que el primer solicitante, don CRISTIAN JESUS PIZARRO ZEPEDA no 
ha demostrado derecho alguno respecto del nombre de dominio en disputa, es 
más, no compareció a la primera audiencia decretada en estos autos, ni 
compareció durante todo el proceso, el que se ventiló en su rebeldía. 
 
QUINTO: Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos 
dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece internet, 
no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de 
territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos 
signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, 
respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el 
hecho que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y 
los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes 
de la llegada de internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas 
por derechos exclusivos de propiedad industrial. Este razonamiento es 
plenamente aplicable al caso sublite, puesto que INVERSIONES PATHFINDER 
CHILE S.A. es titular de la familia de marcas comerciales que se estructura y/o 
consisten en la expresión  “PATHFINDER”, idéntica a la expresión distintiva del 
nombre de dominio disputado,  como se ha acreditado, la cual es plenamente 
usada en el mercado, y en donde claramente la inclusión del término ”Chile” al 
signo “Pathfinder”, no es suficiente para estimar que el primer solicitante 
tenga un mejor derecho. 
 
SEXTO: Que así las cosas, este Tribunal tiene a bien reconocer los argumentos 
y probanzas señalados por el segundo solicitante, en razón de que posee 
diversos nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la expresión 
“PATHFINDER” de forma directa o indirecta, expresión que satisface lo 
requerido por la norma, ya que reviste los caracteres de fama y notoriedad 
que exige el Reglamento de Nic Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la 
OMPI para este tipo de conflictos. Este Tribunal entiende que dicho signo 
posee caracteres tales que, en caso de su utilización por un tercero distinto del 
segundo solicitante, inducirían a confusión y error entre los usuarios de 
internet, y en último término provocarían una corrupción de las bases sobre 
las cuales descansa el propio sistema de nombres de dominio, y que dio origen 
-entre otras- al Reglamento que rige para tales efectos. 
 



JANETT FUENTEALBA ROLLAT 
Juez Árbitro NIC Chile 

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 

Fono: (56 2)  671 8174 – (0) 8 230 4978 

4 

SEPTIMO: Que entonces, el principio “first come, first served”, deberá ceder 
ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo 
solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante 
y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor 
derecho sobre la expresión pathfinder-chile.cl, ya que su elemento 
diferenciador, es decir el vocablo “pathfinder”, ha sido utilizado profusamente 
por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios en el tráfico 
económico, por lo cual reviste caracteres de notoriedad tales para solicitar la 
protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu 
de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a 
nombres de dominio.  
 
OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su 
actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la 
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por 
las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos 
principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los 
antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus 
pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a 
quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por 
ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio pathfinder-chile.cl 

convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que 
del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el 
presente juicio. 
 
NOVENO: Que ha quedado acreditado a través de los argumentos presentados 
por la segunda solicitante y la documentación acompañada, que es titular de 
varios registros marcarios y nombres de dominio que contienen la expresión 
“pathfinder”, y además que es su interés obtener protección de sus signos 
distintivos en la web, evitar la posibilidad de una dilución marcaria y la 
confusión entre los consumidores.  
 
DECIMO: Que como puede apreciarse  no existe una identidad fonética y visual 
casi absoluta entre el nombre de dominio en disputa “pathfinder-chile.cl.” y la 
marca comercial del segundo solicitante “pathfinder”,  de la cual es titular, 
pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de 
orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuados y 
suficientes para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es 
titular el segundo solicitante”. Así, cabe destacar que la demandante es titular 
del nombre del dominio PATHFINDER.CL, idéntico al elemento distintivo del 
nombre de dominio en disputa pero sin la expresión “CHILE”, expresión que en 
caso alguno podría estimarse que es un elemento diferenciador suficiente y 
adecuado en relación con sus marcas, razón social y nombres de dominio, y 
ello debido a que la extensión .CL es el topónimo de CHILE en Internet, por lo 
que podemos considerar que los nombres de dominio PATHFINDER.CL y 
PATHFINDER-CHILE.CL son idénticos.  

 
 

DECIMO PRIMERO: Que también parece razonable que el segundo solicitante, 
la sociedad INVERSIONES PATHFINDER-CHILE S. A. pretenda proteger  su 
actividad comercial, que ha venido desarrollando desde muchos años,  y 
obtener una capitalización de tal actividad, puesto que es un interés legitimo, 
y también es razonable que ejerza un legítimo derecho para proteger su 
nombre comercial, ya que es idéntico al nombre de dominio en conflicto. El 
“criterio de la identidad”, señala que el nombre de dominio en disputa se debe 
asignar a quien tenga una mas estrecha relación con el mismo, y en el caso de 
autos, parece ser que ocurre con este segundo solicitante. Es opinión pues de 
este Arbitro, que este solicitante no ejerce una posición dominante, sino que 
pretende capitalizar los esfuerzos realizados estos años de posicionar su 
nombre, lo que reafirma la aplicación del criterio de identidad. 
 
 
DECIMO SEGUNDO:  Que así las cosas de asignarse el nombre de dominio al 
primer solicitante, podría producirse el fenómeno de que quienes ingresen a la 
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página web a través del nombre de dominio en dispuesta, piensen que en 
dicho sitio encontrarán los productos y servicios de  inversiones  PATHFINDER 
CHILE S.A., quien además ha acreditado tener una actividad productiva y 
comercial, no solamente en nuestro país, sino también alrededor del mundo.    
En este sentido pues, este Tribunal estima que de asignar el nombre de 
dominio al primer solicitante ocasionaría todo tipo de confusiones y 
equivocaciones entre los usuarios de la web, razón por la cual esta 
sentenciadora se inclina en otorgar la debida protección jurídica al segundo 
solicitante. 
 
Y visto además las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento 
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl y conforme a 
lo dispuesto en los arts. 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 
particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la 
equidad le indiquen, y las normas aprobada por las partes, por las que se rige 
este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico 
de Tribunales, 
 
 
SE RESUELVE: 

Asignase el nombre de dominio “pathfinder-chile.cl” al segundo solicitante 
INVERSIONES PATHFINDER CHILE S.A., Rut 79.541.000-7.- 
 
 
Comuníquese a Nic Chile para su cumplimiento mediante notificación por 
correo electrónico con firma digital, y también a la partes por el mismo medio 
y además por carta certificada. 
 
 
 
 
 
 
 

Janett Fuentealba Rollat 
Juez Árbitro 
Nic Chile 

 
 
 
 
 
Pedro Sadá Azar 
Actuario 
Notario Público 
 
 


