Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 20

Santiago, catorce de diciembre del afio dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el niumero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 10 y 11 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema,
sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose
citado a las partes a oir sentencia en juicio arbitral de asignacion del nombre de
dominio “CASA-PIEDRA.CL", se procede a dictar la siguiente sentencia
definitiva,

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 6 de septiembre de 2011, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “CASA-PIEDRA.CL", surgido entre Casa de Piedra Construcciones
Limitada, del giro de su nombre, representada por don Juan Carlos Canales,
ambos domiciliados en Pasaje Quintali N° 856, comuna de Maipu, Santiago y
Cheffco S.A., sociedad del giro organizacion de eventos, representada por don
Juan Vicente Celeddn Gonzalez, ambos domiciliados en Monsefior Escriva de
Balaguer 5600, comuna de Vitacura, de esta ciudad, representada por Estudio
Alessandri y Compaiia Limitada, con domicilio en El Regidor 66, Piso 9,
Comuna de Las Condes, Santiago, quien comparece representada
representado por su abogado dofia Carla Pacheco Morales.

Que por resolucion de fecha 12 de septiembre de 2011 el suscrito acepto el
cargo de Juez Arbitro Arbitrador y jur6 desempefiarlo fielmente y en el menor
tiempo posible y cit6 a las partes a comparendo para fijar las bases del
procedimiento arbitral, segun consta a fojas 2 de autos, notificandose a las
partes mediante carta certificada de fecha 13 de septiembre de 2011, segun
consta a fojas 4 vuelta.

Que el comparendo se efectué en la Oficina del Juez Arbitro el dia 21 de
septiembre de 2011, a las 18:00 horas, segun consta a fojas 10 y 11 de autos,

con la asistencia de Cheffco S.A., y en rebeldia de Casa de Piedra
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Construcciones Limitada, y en la que se establecieron las bases del
procedimiento arbitral, las que se notificaron a la parte inasistente, mediante
correo electronico de misma fecha.

Que son partes litigantes en la presente causa Casa de Piedra Construcciones
Limitada, primer solicitante y Cheffco S.A, segundo solicitante, ambos ya
individualizados.

Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho y peticion
deducida en el escrito de demanda de asignacion del nombre de dominio
“casa-piedra.cl”, presentada por Cheffco S.A:

1.- Seifala que Casa de Piedra Construcciones Limitada solicitdo el nombre de
dominio “CASA-PIEDRA.CL", luego de lo cual la parte demandante Cheffco
S.A. present6 su solicitud competitiva ante NIC Chile, atendida que el dominio
solicitado vulneraria derechos validamente adquiridos por ella; y realiza una
descripcion de los nombres de dominio y su importancia como identificador de
los usuarios en Internet.

2.- Indica que Cheffco S.A., es una sociedad dedicada principalmente a la
organizacion de eventos, seminarios, congresos y en general cualquier tipo de
reunion y que goza de fama y notoriedad gracias al establecimiento
“CASAPIEDRA” y realiza una descripcion de los principales eventos que se
realizan peridodicamente y de manera anula, tales como el Foro Empresarial
ICARE, la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, entre otros.

Sostiene que la expresion casa piedra evoca inmediatamente servicios que
cumplen con los mas altos estandares de calidad.

3.- Que el nombre de dominio pedido es en extremo similar al nombre y
marcas CASAPIEDRA. Que en efecto la demandante es titular de las marcas
comerciales CASAPIEDRA, registro N° 815.259, que distingue servicios de la
clase 35, N° 681.777, que distingue servicios de la clase 41, N° 725.744, que
distingue servicios de las clases 42,43 y 45, entre otras. Agrega que es titular
de los nombres de dominio CASAPIEDRACHILE.CL,
CASAPIEDRANOVIOS.CL, FERIASCASAPIEDRA.CL, CASAPIEDRA.CL,
entre otras.

4.- Que como fundamento de derecho cita los articulos 19 nimeros 24 y 25 de

la Constitucion Politica, relativo al derecho de propiedad, y especialmente
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sobre las marcas comerciales; cita también el articulo 20 letras f) y h) de la Ley
de Propiedad Industrial, relativas a las causales de irregistrabilidad en materia
marcaria; y el articulo 14 de la Reglamentacion de NIC Chile, que dispone:
“Sera responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros”.

Concluye la demandante sefalando que atendida la titularidad de derechos
marcarios para la denominacion CASAPIEDRA y variaciones, y que a través
de su proyecto comercial presta una amplia gama de servicios, todos
protegidos mediante marcas comerciales, queda demostrado que la solicitud
de Casa de Piedra Construcciones Limitada, vulnera derechos validamente
adquiridos por la actora, por lo que corresponde un mejor derecho para la
asignacion del dominio CASA-PIEDRA.CL, a favor de Cheffco S.A., el que pide
se le reconozca en definitiva.

Que el Tribunal con fecha 26 de octubre de 2011 proveyo el escrito de
demanda de fojas 12, teniendo por interpuesta demanda de asignacion del
nombre de dominio “CASA-PIEDRA.CL” por Cheffco S.A., en contra de Casa
de Piedra Construcciones Limitada, y se le otorgo traslado para su contestacion
por el téermino de quince dias habiles. La resolucion indicada fue notificada con
igual fecha por correo electronico a las partes.

Que el demandado no contesté la demanda de autos, razén por la cual no
existiendo hechos controvertidos, el Tribunal con fecha 28 de noviembre de
2011, dicto resolucion teniendo por contestada la demanda en rebeldia de la
demandada y citd a las partes a oir sentencia, la que se notificO con igual
fecha a las partes mediante correo electronico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia controvertida que debe resolverse en el presente
litigio, consiste en determinar a que parte corresponde asignar el nombre de
dominio en disputa “CASA-PIEDRA.CL”, esto es, si a Casa de Piedra
Construcciones Limitada, primer solicitante, o al segundo solicitante y

demandante Cheffco S.A.
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SEGUNDO: Que la parte demandante Cheffco S.A., fundamenta su pretension
consistente en que se le asigne el nombre de dominio en disputa, invocando
como antecedentes de derecho que es titular de la marca comercial
“CASAPIEDRA", registro N° 815.259, que distingue servicios de la clase 35, N°
681.777, que distingue servicios de la clase 41, N° 725.744, que distingue
servicios de las clases 42,43 y 45, entre otras; y, que ademas tiene inscrito el
nombre de dominio CASAPIEDRA.CL, entre otros, todo ello segun consta de la
base datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y de NIC Chile,
respectivamente.

TERCERO: Que, en el caso de autos se encuentra acreditado que existe una
cuasi identidad, gréafica, fonética y conceptual, entre las marcas comerciales y
nombre de dominio de la parte demandante y el hombre de dominio que ha
solicitado registrar Casa de Piedra Construcciones Limitada, motivo por el cual
atendido a que la marca comercial CASAPIEDRA, goza de notoriedad en el
rubro de la organizacion de eventos, seminarios y otros en el mercado
nacional, existe la posibilidad cierta que los usuarios relacionen el nombre de
dominio CASA-PIEDRA con la parte demandante, lo que permite presumir que
se produciran confusiones en Internet, acerca del origen empresarial que
desarrolla la parte demandante, si se asignara el dominio a la primer solicitante.
CUARTO: Que, por los motivos sefalados, la solicitud que ha presentado Casa
de Piedra Construcciones Limitada, correspondiente a la denominacion CASA-
PIEDRA, sin otro elemento que le otorgue distintividad respecto de los signos
marcarios y de nombres de dominio de la parte demandante, se configura en
opinion de este sentenciador la hipdtesis prevista en el articulo 15 del
Reglamento para el funcionamiento de los nombres de dominio CL, que
establece: “Sera responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas sobre abuso de publicidad, los principios de
la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros”, y en particular en cuanto se vulneran
derechos validamente adquiridos por la demandante Cheffco S.A., consistente
en el dominio de su marca comercial CASAPIEDRA, la que como se ha dicho

goza de notoriedad en el mercado nacional, y lo mismo respecto de su nhombre
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de dominio CASAPIEDRA.CL, lo que se puede constatar de la vista de la
pagina Web que opera con dicho identificador de dominio CL.

QUINTO: Que, para la adecuada resolucion del presente caso, no puede dejar
de considerarse que la denominacion CASAPIEDRA, se ha posicionado en el
mercado nacional, como un centro de eventos relevante en la ciudad de
Santiago, en el ambito empresarial, politico y comercial, a lo menos desde hace
dos décadas, y que la entidad que opera el mismo centro de eventos es
precisamente la demandante Cheffco S.A., por lo que no resulta ajustado a los
derechos que ésta posee en la citada denominacion, que se asigne el nombre
de dominio CASA-PIEDRA.CL, a la primer solicitante.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento cabe tener presente que la primera
solicitante Casa de Piedra Construcciones Limitada, no contradijo los
argumentos expuestos por la demandante, ni presentd antecedentes que
permitan a este sentenciador razonar de otra manera que la indicada en los
considerandos anteriores.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia
y equidad y principio de mejor derecho y / o legitimidad, asignar los nombre de
dominio “CASA-PIEDRA.CL", a la parte demandante Cheffco S.A. acogiéndose
en todas sus parte su demanda de oposicion de fojas 12 y siguientes, y se
rechaza la solicitud presentada por el primer solicitante Casa de Piedra

Construcciones Limitada.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a
fojas 2 de autos.
Notifiguese a las partes mediante carta certificada y correo electrénico y a la

Secretaria de NIC Chile.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres
Rios, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente

con el Juez Arbitro.
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Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro

Andrés Torres Rios
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