
Santiago, 01 de julio de dos mil ocho.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento 

de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificó al 

infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la 

inscripción del nombre de dominio “casasdepiedraroja.cl”, siendo partes “INMOBILIARIA 

IMC LIMITADA”, domiciliada en Pedro de Valdivia 555 oficina 802, Providencia, Santiago y

“CHEFFCO S.A.”, domiciliada en Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en 

calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo 

que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos 

solicitantes. El Primer solicitante compareció debidamente representado por don JUAN 

CARLOS FUENTES SALEME, mientras que el Segundo Solicitante actuó representado por

don CRISTIÁN CEBALLOS ARGO. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del 

procedimiento arbitral. 

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales 

impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días 

formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio 

en disputa.



QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentó solicitud de asignación de 

nombre de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus 

pretensiones son los siguientes:

a) A los actores comerciales asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, 

como justo tributo al desarrollo de sus actividades de emprendimiento.

b) El dominio solicitado se relaciona con el rubro del Primer Solicitante, ya que éste es 

una empresa inmobiliaria que se encuentra desarrollando proyectos en Chicureo, 

en el sector Piedra Roja.

c) Por lo anterior, el Primer Solicitante tiene la legítima aspiración de registrar 

nombres de dominio que contengan la indicación del sector en que se emplazan 

sus proyectos, en este caso “casasdepiedraroja.cl”.

d) La genericidad de la expresión CASAS se comprueba en forma palmaria en el rubro 

inmobiliario, como también el sector denominado PIEDRA ROJA.

e) Esta parte está solicitando el nombre de dominio en primer lugar, lo que junto a 

otras variables, consolida nuestra opción preferente.

f) Esta parte está de buena fe, como lo prueba el hecho de que  solicita un nombre 

de dominio relativo al giro de construcción de CASAS en el sector PIEDRA ROJA.

g) Esta parte está haciendo uso efectivo del nombre de dominio en disputa, como 

acredita la impresión de dicho sitio web.

h) Esta parte tiene un legítimo derecho, toda vez que el nombre de dominio 

comprende conceptos genéricos: CASAS y PIEDRA ROJA, que es un lugar en 

Santiago.

i) La parte contraria extrañamente se opone, sin haber fundamentos claros  ni una 

relación del nombre de dominio en disputa con su giro.

j) La parte contraria se opone con el fin de impedir el normal desarrollo de mi 

representada.

k) La otra parte no tiene justificado un derecho en la expresión CASAS, expresión que 

es ultragenérica.



l) De otorgarse el dominio en disputa a la otra parte se generarán confusiones en el 

consumidor sobre la procedencia empresarial de dicho dominio.

m) En suma, buena fe, interés legítimo, presencia comercial y trayectoria, perfilan a 

mi mandante como titular de un “mejor derecho” en el nombre de dominio de 

autos.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1) Copia de documentos que dan cuenta de su personería.

2) Impresión de la página web de su representada CASASDEPIEDRAROJA.CL.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda de mejor 

derecho y acompañó documentos. Los argumentos en que se fundan sus pretensiones son 

los siguientes:

a) EL sentido de los nombres de dominio es que los usuarios identifiquen a una 

determinada organización o persona.

b) Mi mandante empezó su giro en 1994 y es propietaria de los centros de 

eventos más prestigiados de Chile: CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA.

c) En CASAPIEDRA se celebra una gran variedad de relevantes eventos como 

matrimonios y seminarios; así como  el reciente foro empresarial ICARE y la VI 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado entre otros. Todo lo anterior con 

un gran flujo de público.

d) La notoriedad de los eventos celebrados han dado a CASAPIEDRA gran 

notoriedad en Chile y también en el extranjero.

e) CASAPIEDRA ha extendido sus servicios a regiones, donde también cuenta con 

el prestigio adquirido en Santiago.

f) El nombre de dominio casasdepiedraroja.cl es en extremo similar al nombre y 

marcas CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA, al punto que los contiene 

íntegramente.



g) El concepto detrás de los tres nombres es el mismo: casas construidas en 

piedra.

h) De otorgar el nombre de dominio en disputa a la otra parte se generará 

confusión en los usuarios, debido a sus similitudes, generando que nuestra 

marca se asocie a un tercero.

i) Con el objeto de proteger su nombre y proyecto mi mandante ha hecho 

registros de las marcas CASAPIEDRA Y CASA DE PIEDRA en diversas clases, lo 

que acreditases derechos marcarios sobre las mismas, de las cuales 

CASASDEPIEDRAROJA.CL es sólo una variación.

j) Cabe destacar que mi mandante tiene derechos de uso exclusivos obre las 

referidas marcas también para distinguir los servicios de la clase 36, referidos

al corretaje de inmuebles.

k) Mi mandante es titular de una variedad de nombres que consideran ligeras 

variaciones de dominio entre los que se incluyen CASAPIEDRA.CL y 

CASADEPIEDRA.CL.

l) Los antedichos dominios son fundamentales en el desarrollo de las actividades 

de mi mandante, toda vez que sus clientes acceden a su información a través 

de Internet.

m) Mi mandante posee derechos marcarios sobre las expresiones CASAPIEDRA y 

CASA DE PIEDRA, protegidos por el numeral 24 del artículo 19 de nuestra 

Constitución, así como por el inciso 3º del numeral 25 del mismo artículo, 

relativo a la propiedad industrial sobre marcas comerciales entre otros.

n) La ley 19.039 de Propiedad Industrial hace extensivo el derecho de mi 

mandante a identificarse con las antedichas marcas al uso a través de Internet.

o) EL artículo 20 de la antedicha ley, en sus letras f) y h) evita la coexistencia de 

registros marcarios iguales o parecidos para evitar confusión al consumidor.

p) Los antedichos principios pueden aplicarse al caso de autos, toda vez que, de 

otorgarse el nombre de dominio CASASDEPIEDRAROJA.CL a un tercero, éste se 



identificará con las marcas y nombres de mi representada CASAPIEDRA y CASA 

DE PIEDRA.

q) El artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile señala como responsabilidad 

de cada solicitante que su inscripción no contraríe derechos válidamente 

adquiridos por terceros, en este caso mi mandante.

r) Hay buena fe en la solicitud de mi mandante, la cual aspira a lograr una 

correcta identificación de sus servicios.

s) En consecuencia, teniendo presente que mi mandante es titular de las marcas 

CASAPIEDRA Y CASA DE PIEDRA y que presta una amplia gama de servicios, 

todos protegidos por sus marcas, de otorgarse el nombre de dominio en 

disputa a la otra parte, considerando su actual contenido, éste será usado para 

prestar servicios iguales o relacionados con los de mi mandante, vulnerando así 

sus derechos válidamente adquiridos.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1) Impresiones de la base de datos del Departamento de Propiedad industrial en que 

constan inscripciones de las marcas CASAPIEDRA Y CASA DE PIEDRA.

2) Impresiones de la base de datos de Nic Chile en que consta la titularidad del 

Primer Solicitante sobre dominios que contienen la expresión “casapiedra”, varios 

de ellos operativos.

3) Impresiones del sitio web www.casapiedra.cl donde se destaca el uso de su marca 

CASAPIEDRA.

4) Impresión del sitio web wikipedia.org con referencia a CASAPEIDRA.

5) Impresiones del sitio web en disputa donde consta que se lo usa para el corretaje 

de propiedades, servicio protegido por la marca de mi mandante.

6) Volantes promocionales de CASAPIEDRA.

7) Copia de hoja de ejemplar del Directorio Nacional de Empresas donde aparece 

CASAPIEDRA.

8) Publicidad aparecida en diario El Mercurio relativa a CASAPIEDRA.



9) Publicidad aparecida en suplemento “Enfoques” de El Mercurio donde aparece 

CASAPIEDRA.

10) Papel corporativo de mi mandante que utiliza la expresión www.casapiedra.cl.

11)Contrato de arriendo y prestación de servicios de eventos a empresas en que mi 

mandante Cheffco S.A. se identifica con CASAPIEDRA.

12)  Contrato de arriendo y prestación de servicios y eventos familiares donde Cheffco 

S.A. se identifica con la expresión CASAPIEDRA.

13)Brochure de CASAPIEDRA.

14)Carpeta corporativa de CASAPIEDRA.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a 

sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante presentó escrito en que acompaña documentos  y 

pide a este Tribunal que se tenga presente lo que ahí señala.

El Primer Solicitante acompañó copias de impresión de la página web de NIC Chile que 

acreditan la existencia de nombres de dominio que contienen la expresión CASAPIEDRA, 

de los que son titulares terceros distintos del Segundo Solicitante. Así por ejemplo: 

HOSTALCASAPIEDRA.CL Y RESTAURANTCASADEPIEDRA.CL

El Primer Solicitante solicitó a este Tribunal tener presente que:

a) Existen una serie de nombres de dominio que incluyen la expresión CASAPIEDRA, 

perteneciente a terceros distintos del Segundo Solicitante.

b) Mi representante solicitó el nombre de dominio CASASDEPIEDRAROJA.CL 

asociando su giro, construir CASAS, al sector PIEDRA ROJA, sin que haya relación 

con el giro y marcas de la otra parte.



NOVENO: Que, este Tribunal tuvo presente lo señalado por el Primer Solicitante y tuvo

por acompañados los documentos presentados.

DÉCIMO: Que, el Segundo Solicitante presentó escrito por el cual solicitó a este Tribunal 

tener presente que:

a) En relación con los documentos acompañados por la otra parte, su mandante no 

basa su argumento de mejor derecho solamente en la similitud entre el nombre de 

dominio en disputa y sus marcas CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA.

b) Adicionalmente mi mandante basa su oposición en la fama y notoriedad de sus 

marcas y en el uso del nombre de dominio en disputa por el Primer Solicitante para 

prestar servicios protegidos por las marcas de mi mandante, situación en la que las 

similitudes señaladas cobran gran relevancia.

UNDÉCIMO: Que, el Segundo Solicitante evacuó traslado, donde señaló que:

a) La otra parte se ha encargado de señalar que su rubro es el inmobiliario y a éste 

se dedica el nombre de dominio en disputa.

b) El nombre de dominio en disputa es casi idéntico a las marcas de mi mandante 

CASAPIEDRA Y CASA DE PIEDRA, registradas precisamente para distinguir los 

servicios que la primera solicitante pretende prestar.

c) En conclusión, mi mandante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio 

en disputa con base en sus derechos sobre marcas notoriamente conocidas y 

porque su uso colisiona la protección de las mismas.

DUODÉCIMO: Que, el Primer Solicitante evacuó traslado y presentó solicitud que indica.

El Primer Solicitante evacuó traslado donde señala que:

a) Mi representada de buena fe solicitó un nombre de dominio que corresponde a un 

proyecto real, inmobiliario, sin relación con las marcas esgrimidas por la otra parte.

b) El nombre de dominio se refiere a la comercialización de CASAS – concepto 

genérico-, en el sector PIEDRA ROJA.



c) Citamos sentencia de este Tribunal arbitral en que se señala que no se otorgará el 

nombre dominio “mallplazaelizondo.cl” a un solicitante para el solo efecto de 

proteger signos distintivos, no habiendo una amenaza real de dilución y 

arriesgando constituir exclusividad sobre la expresión “Mall Plaza”.

d) El caso de autos es aún más evidente, ya que los elementos CASA y DE PIEDRA 

ROJA  cumplen una función gramatical propia y clara, que no dice relación con el 

giro de la otra parte.

e) El dominio solicitado se relaciona con el giro de mi mandante, el negocio 

inmobiliario, la cual ejecuta sendos proyectos en el sector Piedra Roja de Chicureo.

f) Por lo anterior, mi representada tiene la legítima aspiración de registrar nombres 

de dominio que indiquen el sector en que se ejecutan las obras y venden los 

inmuebles, como es el caso del dominio CASASDEPIEDRAROJA.CL.

g) Las expresiones CASAS y el sector PIEDRA ROJA son genéricos.

h) En consecuencia, el otorgamiento del dominio en disputa a la otra parte generaría 

confusiones respecto de la procedencia empresarial de la expresión en disputa, 

especialmente porque ambas empresas no se dedican al mismo rubro.

El Primer Solicitante solicitó a este tribunal tener por rectificada la demanda en el sentido 

de indicar en su parte final del petitorio principal que el otorgamiento del dominio en 

disputa a la otra parte generaría confusiones y errores en el mercado  respecto de la 

procedencia empresarial de la expresión en disputa, especialmente porque ambas 

empresas no se dedican al mismo rubro.

DÉCIMOTERCERO: Que, este Tribunal tuvo por evacuados los traslados conferidos y 

tuvo presente lo señalado por las partes.

DÉCIMOCUARTO: Que este Tribunal, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a 

oír sentencia,



CONSIDERANDO:

DÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, 

presentados en tiempo y forma, se  tendrán por reconocidos para todos los efectos 

probatorios en esta causa.

UNDÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en 

materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance 

subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante 

resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos y argumentos 

acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado 

en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, 

pero de distinta consistencia.

DUODÉCIMO: Que, siendo efectivo que INMOBILIARIA I M C LIMITADA fue el Primer 

Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el 

principio “First come first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, 

únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende 

satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DECIMOTERCERO: Que, a través de los  argumentos y documentos presentados por el 

Primer Solicitante, queda suficientemente acreditado que ha solicitado el nombre de 

dominio en disputa a fin de dar distinción a la actividad que realiza, consistente en el 

desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios; en el caso de autos un proyecto ubicado en 

el sector Piedra Roja, en Chicureo.

DECIMOCUARTO: Que, en relación con el Segundo Solictante, queda acreditado a través 

de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de 



diversas marcas y nombres de dominio conformados por las expresiones  “CASA” y 

“PIEDRA”. De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende que su 

interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de 

sus signos distintivos en la Web, especialmente de sus marcas CASAPIEDRA y CASA DE 

PIEDRA, para sí evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los 

consumidores.

DECIMOQUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia 

uniforme, 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, sin 

perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre 

ellos.

DECIMOSEXTO: Que, si bien es cierto que ha sido probado en autos el interés del 

Segundo Solicitante en proteger sus signos distintivos por la vía de la inscripción de las

marcas CASAPIEDRA y CASADEPIEDRA y nombres de dominio que contienen dichas

expresiones, dicho interés no será decisivo en la apreciación de los intereses que 

mediante esta sentencia se tutelarán, por las razones que se pasan a exponer.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en efecto, la prudencia y sana crítica indican a este Tribunal 

Arbitral que asignar el nombre de dominio “casasdepiedraroja.cl” al Segundo Solicitante 

importaría reconocer un grado de relacionamiento relevante a dicha empresa respecto de 

las expresiones “CASA” y “PIEDRA”, cuestión que no resulta atendible considerando,

primeramente, que dichas expresiones son genéricos y, en seguida, teniendo presente 

que en el mercado pueden coexistir distintos agentes que se identifiquen con expresiones 

que deriven o contengan los signos “CASA” y “PIEDRA”, particularmente cuando se trata 

de giros de negocio diversos. 



DECIMOCTAVO: Que, a mayor abundamiento, así como las expresiones “casapiedra” y 

“casadepiedra” otorgan un grado de distintividad a la marca y servicios del Segundo 

Solicitante; la expresión “piedraroja” también posee un grado de distintividad propio, 

toda vez que identifica en el público consumidor al sector Piedra Roja. 

DECIMONOVENO: Que si bien el Segundo Solicitante ha acreditado su interés en 

proteger sus marcas CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA por la vía de su registros en una 

gran variedad de clases, entre ellas la 36, relativa al corretaje de propiedades; también es 

cierto que en los hechos dicho solicitante no las utiliza para distinguirse en el negocio 

inmobiliario, toda vez que éste no está comprendido en su giro.

VIGÉSIMO: Que, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué 

forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante, el hecho de que el 

Primer Solicitante detente el nombre de dominio en disputa, toda vez que el rubro del

Segundo Solicitante es diverso al del Primer Solicitante, para el cual éste se encuentra 

utilizando la página web en disputa: el giro inmobiliario.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de 

Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio “casasdepiedraroja.cl” al Primer Solicitante,

INMOBILIARIA I M C LIMITADA, domiciliado en Pedro de Valdivia 555 oficina 802, 

Providencia, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.



Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento. 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico. 

Rol Nº 14-2007

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don 

Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Carolina Henríquez Mandiola.

.




