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

Santiago, dieciocho de Agosto de dos mil ocho. 2 

VISTOS: 3 

1.- Que por oficio Nº OF08845 de fecha 28 de Abril de 2008, 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 “ruger.cl”; entre don Edgardo Alejandro Palacios Cea y Sturm 8 

Ruger & Co., representada por Larraín y Cia; 9 

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

estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento 11 

para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en 12 

adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo N° 1 contempla las normas 13 

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

Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, 15 

corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su 16 

calidad de “Árbitro Arbitrador”; 17 

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 30 de 18 

Abril de 2008, 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 2008 a las 12:30 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 2008, con la asistencia de don Edgardo Alejandro 27 

Palacios Cea como primer solicitante, y de don Hernán Soriano 28 

Arancibia, en representación del segundo solicitante Sturm Ruger & Co. 29 

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de don 30 
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Edgardo Alejandro Palacios Cea, hizo valer ante este Tribunal Arbitral 1 

sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio 2 

“ruger.cl”, fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) 3 

Que por muchos años ha tenido la intención de levantar un dominio de 4 

Internet para uso particular de correo electrónico debido a la gran 5 

cantidad de “spam” que recibe en sus correos electrónicos de uso 6 

masivo, tales como hotmail.com o gmail.com; b) Que, la manera en 7 

que eligió la denominación “Ruger” se basó en la abreviación de los 8 

nombres de sus dos hijos mayores Ruth y German; c) Que el primer 9 

solicitante efectuó búsquedas del dominio “Ruger” en Internet, cuyo 10 

resultado arrojó http://www.ruger-firearms.com. Que efectuando la 11 

búsqueda en Chile, apareció armamento Ruger, pero ningún dominio 12 

registrado, procediendo en consecuencia al registro del mismo, en 13 

contra del cual hubo oposición; d) Que, consultado el registro de 14 

marcas en la página web del Departamento de Propiedad Industrial, 15 

comprobó la existencia de varias inscripciones para la marca “Ruger” y 16 

en diferentes clases; e) Que la motivación principal para registrar el 17 

nombre de dominio “ruger.cl” es un uso privado para correo familiar, 18 

descartando una posible mala fe de parte del primer solicitante, quien 19 

no busca la venta del mismo, un uso indebido o dolo comercial, todo lo 20 

cual fue expuesto a la contraparte en la primera audiencia celebrada 21 

y donde se fijaron las bases del procedimiento;  22 

6.-    La parte de Edgardo Alejandro Palacios Cea acompañó a este 23 

Tribunal para acreditar sus alegaciones, copias de impresión de sus 24 

correos electrónicos de la página yahoo.com y gmail.com registrados 25 

en Internet con la denominación “ruger.cl”; copias de impresión de las 26 

búsquedas efectuadas en Internet sobre la denominación “Ruger”, 27 

copia de la consulta efectuada en el registro de marcas comerciales 28 

de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de la 29 

denominación Ruger; copia del número de registro 684.240 de la 30 
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denominación Ruger a nombre de Sturm, Ruger & Company Inc., copia 1 

de los correos electrónicos intercambiados con la abogado de la 2 

contraparte Srta. María Paz Marambio y copia de la libreta de 3 

matrimonio que acredita el nombre de sus hijos Ruth Salomé y Germán 4 

Alejandro, ambos Palacios Briceño; 5 

7.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Sturm 6 

Ruger & Co. también hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus 7 

pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio “ruger.cl”, 8 

fundado en los siguientes antecedentes: a) Que la compañía Sturm 9 

Ruger & Co. inició sus actividades en Estados Unidos de Norteamérica 10 

en el año 1949 ofreciendo diferentes tipos productos tales como rifles, 11 

revólveres, pistolas y escopetas, apuntando principalmente al área del 12 

mercado deportivo; b) Que desde esa época hasta esta fecha, la 13 

empresa se desempeña internacionalmente en el rubro del diseño, 14 

fabricación y venta de armas de fuego y en la inversión de 15 

instrumentos de precisión en el área de la metalurgia; c) Que Sturm 16 

Ruger & Co. posee derechos legítimos en relación al nombre de 17 

dominio en disputa por ser una denominación a nivel mundial, por lo 18 

que la apropiación de esa denominación vulnera sus derechos 19 

legítimamente adquiridas y crea un riesgo de confusión frente a los 20 

consumidores; d) Que la empresa Sturm Ruger & Co., desde sus inicios, 21 

ha realizado un trabajo continuo de inversiones y de desarrollo de 22 

innovaciones tecnológicas, algunas de las cuales han sido grandes 23 

aportes al área donde se desempeña, lo que se ha recompensado por 24 

las altas ventas netas que tienen año a año, según información que se 25 

detalla en su escrito de demanda y que fue extraída de la página 26 

www.ruger.com; e) Que en base a los antecedentes expuestos, se trata 27 

de una empresa famosa y conocida en su rubro y por ende resulta 28 

evidente el perjuicio que la solicitud de este nombre de dominio 29 

representa; f) Que Sturm Ruger & Co., es titular en Chile de la marca 30 
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comercial “Ruger” Nº 684.240, mixta, que distingue productos de la 1 

clase 13 y Nº 568.230, denominativa, que distingue productos de la 2 

misma clase; g) Asimismo, Sturm Ruger & Co., es titular de la marca 3 

comercial “Ruger” en 22 países, tales como Argentina, Australia, China, 4 

Brasil, Estados Unidos, entre otros; h) Además, es titular de los nombres 5 

de dominio “ruger.com” y “sturmruger.com”, entre otros; i) Que el 6 

Convenio de París, en su Art.° 8 otorga protección al nombre comercial 7 

en todos los países de la Unión, entendiendo por nombre comercial 8 

según el libro “Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes” de 9 

Carmen Iglesias Muñoz, como la denominación por la cual una 10 

persona jurídica da a conocer la actividad comercial que realiza, que 11 

en el caso de una sociedad mercantil será su “razón social”, siendo el 12 

caso que la empresa Sturm Ruger & Co. Es conocida en el medio como 13 

“Ruger” o “Sturm Ruger”, nombre que ha quedado protegido por los 14 

registros de los cuales es titular; j) Que el nombre de dominio solicitado 15 

es confusamente similar al nombre comercial de Sturm Ruger & Co., 16 

constituyendo un acto de competencia desleal según el Art.° 10 bis del 17 

mismo Convenio; k) Que siendo Sturm Ruger & Co. titular de la marca 18 

“Ruger” tanto en Chile como en el extranjero, goza de fama y 19 

notoriedad internacional, es decir que corresponde a aquella que es 20 

ampliamente conocida en el grupo de consumidores que pertenecen 21 

al mercado al que va dirigida dicha marca, por lo que requiere de 22 

protección especial, tal como lo señala el Convenio de París en su Art.° 23 

6 bis, la cual otorga protección que trasciende el derecho de marcas, 24 

prohibiendo su reproducción en cualquier ámbito; l) Que la expresión 25 

“Ruger” no corresponde a un término genérico, de uso común o que es 26 

producto de la imaginación del solicitante; sino que mas bien se trata 27 

de un término especial y poco común, hecho que puede causar 28 

confusión en consumidores que intenten llegar a la página de Sturm 29 

Ruger & Co.; m) Que el Art.° 22 del Reglamento de NIC Chile establece 30 
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las condiciones que hacen que una inscripción sea abusiva, 1 

condiciones que según el primer solicitante se cumplen en la solicitud 2 

del Sr. Edgardo Palacios Cea, siendo el nombre de dominio idéntico 3 

tanto a la marca, como al nombre con que es conocido el segundo 4 

solicitante; n) Finalmente, señala que el principio “first come, first 5 

served” constituye solamente un principio y no un derecho según lo 6 

han señalado algunos árbitros de NIC Chile, siendo útil sólo en los casos 7 

cuando las partes se encuentran en igualdad de condiciones, 8 

desapareciendo cuando la contraparte acredita mejores derechos 9 

sobre el nombre de dominio; 10 

8.- La parte de Sturm Ruger & Co. acompañó a este Tribunal, para 11 

acreditar sus alegaciones, copias de impresión de la Memoria anual de 12 

la empresa correspondiente al año 2006; listado de registro de marcas 13 

“Ruger” en diferentes países; copia de los certificados de registro de la 14 

marca “Ruger” en países como Argentina, Estados Unidos, China, 15 

Uruguay, Singapur, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil, Chile, 16 

Barbados, Australia, entre otros; copia de información proporcionada 17 

por Network Solutions Inc. Respecto de la titularidad de los nombres de 18 

dominio “ruger.com” y “sturmruger.com”. 19 

9.- Por resolución de fecha 6 de Junio de 2008, se tuvo por 20 

presentadas la respectiva demanda y pretensiones, y se dio traslado a 21 

las respectivas partes para contestarlas o rebatirlas, lo que ocurrió por 22 

ambas partes. En tal sentido, la parte de don Edgardo Alejandro 23 

Palacios Cea reiteró la mayoría de los argumentos expuestos en su 24 

primer escrito en relación a los motivos que lo llevaron a solicitar el 25 

nombre “ruger.cl”, haciendo hincapié en que su intención no es la de 26 

ser competencia de la segunda solicitante, sino que desarrollar una 27 

página para correo electrónico de uso particular, área que no 28 

coincide con la que desarrolla el segundo solicitante. Además señaló 29 

que Sturm Ruger & Co. no tiene representantes en Chile de su marca, 30 
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por lo que la empresa no se vería mayormente perjudicada en nuestro 1 

país. En dicho escrito se acompañaron copias de los correos 2 

electrónicos intercambiados con la contraparte. 3 

10.- Que la parte de Sturm Ruger & Co. también evacuó el traslado 4 

para contestar o rebatir las pretensiones de la contraria. En tal sentido, 5 

el segundo solicitante, argumentó que no pone en duda las 6 

intenciones del primer solicitante, ni los motivos de que su solicitud 7 

coincida con las abreviaciones de los nombres de sus hijos, pero hace 8 

presente que el mismo Sr. Palacios expuso en su primer escrito que 9 

conocía de la existencia de la marca y de los productos asociados a 10 

ella. Además expuso que para una empresa de nivel internacional sería 11 

imposible prever todas las situaciones en que se podría ver afectada, 12 

adoptando la actitud de vigilancia y respuesta frente a solicitudes que 13 

pudiese afectar sus derechos válidamente adquiridos, como ocurre en 14 

este caso. 15 

11.- Por resolución de fecha 26 de Junio de 2008, se tuvo por evacuado 16 

el traslado respecto de las pretensiones o aseveraciones de ambas 17 

partes y, en consideración de las reglas del procedimiento acordadas, 18 

en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los 19 

antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, 20 

como de hecho ocurrió, se omitió recibir la causa a prueba, y se citó a 21 

las partes a oír sentencia;   22 

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: 23 

12.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la 24 

necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho 25 

sobre el nombre de dominio “ruger.cl”, fundado para ello en las 26 

declaraciones del primer solicitante, en que el mismo estaría 27 

compuesto por las iniciales de los nombres de sus hijos; y por parte del 28 

segundo solicitante, sobre la base de que es titular del nombre 29 

comercial, marcas comerciales y nombres de dominio “tld”, 30 
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compuestos e integrados por la denominación “Ruger;  1 

13.- Que, precisamente la cuestión debatida para este Árbitro radica 2 

entonces en determinar si frente a esta solicitud de dominio “ruger.cl”, 3 

existiría un mejor derecho por parte de don Edgardo Alejandro Palacios 4 

Cea, toda vez que “en principio” aparece éste como el candidato 5 

natural al mismo en su calidad de primer solicitante, no obstante no 6 

haber acreditado un uso real y efectivo de la referida denominación. 7 

En efecto, la argumentación sostenida por el primer solicitante, si bien 8 

podría ser considerada verosímil, a juicio de este Árbitro no se acreditó 9 

fehacientemente por medios suficientes, objetivos y fidedignos, para 10 

garantizar la validez de su pretensión;  11 

14.- Por el contrario, la empresa “Sturm Ruger & Company” ha 12 

demostrado un uso real y efectivo de la denominación “Ruger”, así 13 

como su protección bajo distintas formas, tales como razón social, 14 

nombre y marca comercial y nombre de dominio; 15 

15.- Que de acuerdo a la jurisprudencia relativa a nombres de 16 

dominio, la relación entre nombres de dominio y otras formas de 17 

protección jurídica, tales como nombres comerciales y/o  marcas 18 

comerciales, es considerada de máxima relevancia, ya que comparten 19 

la misma finalidad, esto es, un rol de identificadores de los distintos 20 

bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. De allí que al 21 

resolverse un conflicto sobre la titularidad de un nombre de dominio, se 22 

debe tener en cuenta el uso anterior que se ha hecho de la 23 

denominación, y su titularidad en el mercado, ya sea como nombre 24 

comercial, registro marcario, etc. Este antecedente es de suyo 25 

relevante para este caso, ya que demuestra en forma objetiva, que el 26 

segundo solicitante usaba y gozaba con anterioridad, bajo sus distintas 27 

formas de protección jurídica, la denominación "Ruger"; 28 

16.- También es importante destacar que a juicio de este 29 

sentenciador, los campos de acción o actividades de las partes no son 30 
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relevantes, desde el momento que es perfectamente posible que el 1 

primer solicitante pudiera en el evento de asignársele el tantas veces 2 

citado nombre de dominio, identificar en la web actividades similares a 3 

aquellas comprendidas en el giro del segundo solicitante, sin que este 4 

último pudiera reclamar por ello. De allí que el argumento esgrimido por 5 

el primer solicitante, respecto a que el dominio se destinaría 6 

exclusivamente a “asuntos familiares” no resulta atendible por la 7 

naturaleza de identificadores universales que tienen los nombres de 8 

dominio;  9 

17.- Por ello es que también hace fuerza para este Árbitro el hecho de 10 

que en la eventualidad de asignarse el nombre de dominio al primer 11 

solicitante, su uso en el mercado sin un sentido claro y preciso según se 12 

ha logrado establecer en el proceso, podría provocar error o confusión 13 

en el publico respeto al origen o procedencia del mismo, materia que 14 

precisamente corresponde a este Árbitro, entre otras, evitar o impedir;  15 

18.- Que de acuerdo a lo expuesto, si bien este Árbitro ha sostenido 16 

reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de 17 

nombres de dominio, la regla general es el principio o criterio de “first 18 

come first served”, éste no resulta ser una regla absoluta. En efecto, en 19 

este caso concreto no correspondería aplicarlo, considerando las 20 

pruebas aportadas al procedimiento, que confirman un uso continuo y 21 

con anterioridad de la denominación “Ruger” por parte del segundo 22 

solicitante, a lo que debe sumarse la aplicación del principio de mayor 23 

representatividad sobre el nombre de dominio objeto de la presente 24 

disputa, ya que es razonable suponer la intención del segundo 25 

solicitante de proteger su nombre y marca comercial;  26 

19.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de 27 

tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se 28 

inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso y 29 

titularidad del mismo, considerando que el nombre de dominio 30 
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solicitado coincide con la razón social del segundo solicitante, quien 1 

además es titular del nombre de dominio “ruger.com”, con el cual 2 

opera en la actualidad, como asimismo de variados registros marcarios 3 

nacionales e internacionales de idéntica denominación; 4 

20.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades 5 

que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su 6 

actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el 7 

sentido de la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas 8 

aprobadas por las partes que se rige este juicio. Que precisamente es 9 

sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado las 10 

pretensiones del segundo solicitante, creándose la convicción absoluta 11 

de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de 12 

dominio “ruger.cl”; 13 

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

en su artículo 6º que “Por el hecho de solicitar la inscripción de un 15 

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

acepta expresamente, suscribe y compromete a acatar y regirse por 17 

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

ninguna especie”. Que asimismo, el artículo 14 del mismo cuerpo legal 19 

menciona “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su 20 

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 el sentenciador le confieren el 25 

Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del 26 

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

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

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

partes por las que 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 “ruger.cl” a la parte Sturm Ruger & 3 

Co. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, don 4 

Edgardo Alejandro Palacios Cea;  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 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. 19 

 20 

 21 

Carmen Gloria García Maragaño    María Laura Aguirre Brand 22 

C.I. Nº 11.708.049-8                                     C.I Nº 13.923.130-9 23 
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