ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO CASONADEPIEDRA.CL

Oficio NIC 8090--2007

Santiago, 11 de Marzo de 2008.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por oficio Oficio NIC 8090-2007, se notifico a éste arbitro su nombramiento como tal
en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "casonadepiedra.cl”.

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 3 de Octubre de 2007, acepté el cargo y
fij la fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento para el dia 12
de Octubre de 2007, a las 12.00 horas, lo que se notificé a las partes por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 12 de Octubre de 2007, se efectia el comparendo de conciliacién
y/ o de fijacion de procedimiento, al que asiste dofia Carla Pacheco en representacion de Cheffco
S.A. No asiste nadie en representacion de Ricardo Lira Gonzélez. En vista de lo anterior, no hubo
conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 12 de Octubre de 2007, se notifica a todas las partes el
procedimiento arbitral a seguir por correo electrénico.

QUINTO: Que, con fecha 26 de Octubre de 2007, y estando dentro de plazo, dofia Carla
Pacheco Morales en representacién de Cheffco S.A, segundo solicitante, dedujo demanda de
mejor derecho para asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su presentacion
lo siguiente:

1. Que, Cheffco S.A, quien inici6 sus actividades en el afio 1998 y es la sociedad propietaria
de uno de los centros de eventos mas afamados, prestigiados y conocidos de Chile: el
centro de eventos CASAPIEDRA o CASA DE PIEDRA.

2. Que, CASAPIEDRA fue concebido y es desde hace afios el lugar preferido para la
celebracion de eventos y celebraciones en todo tipo de &mbitos, a saber familiar,
empresarial, comercial, politico etc.



Que, en la actualidad en CASAPIEDRA se celebran matrimonios, seminarios, encuentros,
exposiciones, bienales, foros, ventas de los més variados rubros.

Que, a modo ejemplar, podemos mencionar que recientemente el 8 y 9 de Octubre
pasado se celebré en CASAPIEDRA el VIl Foro Biarritz, uno de los eventos
internacionales mas importantes en que se reunen personalidades del ambito politico
econémico, académico y empresarial, ademas de representantes de la sociedad civil y de
los medios de comunicacion, y que este afio versd sobre la cohesion social Este Foro,
contd con la presencia de la Presidenta de Chile Michelle Bachelet Jeria, los ex
presidentes de Chile Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ademas de los ex
mandatarios de Bolivia Carlos Meza, de Colombia Ernesto Samper y de Peru Alejandro
Toledo, entre otros.

Que, ademas se han realizado grandes e importantes eventos como la VI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado, el XVIII Congreso RADLA, Cumbre de Ministros,
Apec, Enade, Expogourmand, World Economic Forum, Congreso Mundial de
Psicoanalisis, Travelmart Latin America.

Que, anualmente en CASAPIEDRA se realizan 200 desayunos o almuerzos
ernpresariales con un promedio de asistencia de 400 personas; mas de 100 reuniones o
celebraciones privadas; mas de 30 seminarios y congresos; mas de 30 eventos de
caracter masivo entre ferias y espectaculos; mas de 50 cenas de fin de afio y mas de 190
matrimonios y 50 graduaciones, con una experiencia de mas de 5.000 eventos y una
asistencia de mas de 3.000.000 personas.

Que, para poder otorgar los multiples servicios que presta CASAPIEDRA cuenta con 10
salones de diferentes dimensiones y caracteristicas, perfectamente climatizados, con
areas de foyer y amplias terrazas; para crear una ambientacion calida, cuenta con
sistemas de iluminacion especial, equipos de climatizacion, detalles escogidos en
manteleria y vajilla y muchos otros elementos en decoracion; también se ofrece un
equipamiento comunicacional y audiovisual de primer nivel.

Que, el nombre y marca CASAPIEDRA de Cheffco S.A evoca inmediatamente servicios
que cumplen con los mas altos estandares de calidad, y la tranquilidad de saber que todo
evento que se realice en CASAPIEDRA contara con el respaldo y prestigio de mi
mandante.

Que, el nombre de dominio pedido CASONADEPIEDRA.CL es en extremo similar al
nombre del proyecto de mi mandante y a sus marcas comerciales
CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA.
Basta dar una simple mirada a las denominaciones en conflicto para apreciar las
semejanzas determinantes existentes entre las mismas. Sin duda, estas similitudes
induciran a los inter nautas a errores y engafios de modo tal, que creeran qué detras de la
informacion, servicios y contenido en general del sitio web al cual se acceda por el
nombre de dominio CASONADEPIEDRA.CL se encuentra el prestigio y calidad de mi
mandante.
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Que, entre los vocablos casadepiedra y casonadepiedra se puede notar una clara
semejanza conceptual dada porque las expresiones iniciales de los dominios, a saber
CASONA y CASA, designan un mismo tipo de construccion, y dada la fama, notoriedad y
prestigio de la marca CASAPIEDRA de mi mandante, sin duda el nombre de dominio
pedido sera relacionado por el publico en general con esta marca. A mayor abundamiento,
ambas construcciones estan hechas del mismo material, esto es de “piedra” cuestion que
aumentara las confusiones y engafios.

Que, los nombres de dominio presentan evidentes semejanzas graficas y fonéticas que
facilitaran los errores en los consumidores al tipear los dominios en cuestion.

Que, entonces en el improbable caso de que se llegue a otorgar el nombre de domino
disputado al primer solicitante, es muy probable que los consumidores que busquen los
servicios de mi mandante, dadas las semejanzas conceptuales, graficas y fonéticas ya
descritas, cometan errores de tipeo y accedan al sitio en donde sin duda alguna, se
prestaran servicios similares a aquellos que mi mandante presta y que se encuentran
protegidos balo las marcas comerciales CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA,
perjudicandase un valioso activo toda vez que esta marca comercial serd asociada aun
tercero que no tienen relacion alguna con su titular.

Que, CHEFFCO S.A. tiene registradas en Chile las siguientes marcas comerciales;
- CASAPIEDRA, Registro N° 505.153. que distingue servicios de “organizacion de
eventos, de todo tipo, convenciones de todo tipo, seminarios de todo tipoy conferencias de
todo tipo” de la clase 41.
- CASAPIEDRA, Registro N° 681.777, renovacion, que distingue servicios de
‘organizacién de eventos, seminarios y conferencias con fines comerciales o de
publicidad. Agencia de publicidad, publicidad hablada, radiada y televisada. Importacion,
exportacion y representacion de toda clase de productos. Asesoria en direccion de
negocios” de la clase 35.
- CASAPIEDRA, Registro N° 725744, que distingue servicios de
agencias de viajes” de la clase 42; ‘de hotel, motel, albergue y pension, y
reserva de los mismos’, de la clase 43; y “servicios de acompafiamiento en
sociedad de extranjeros” de la clase 45,
- CASAPIEDRA, Registro N° 484.761, en renovacion, que distingue un Establecimiento
Comercial en la region Metropolitana, de compra y venta de productos de las clases 21,
29. 30 y 32.
- CASAPIEDRA, Registro N° 484.766, en renovacion, que distingue un Establecimiento
Comercial en la region VI, de compra y venta de productos de la clase 32.
- CASAPIEDRA, Registro N° 725.744, en renovacion, que distingue un Establecimiento
Comercial en la region V, de compra y venta de productos de la clase 32. - CASAPIEDRA,
Solicitud N 769940, que distingue servicios de corretajes de bienes muebles e inmuebles,
arriendo de estos mismos, administracion de condominios’ de la clase 36; y servicios “de
telecomunicaciones en general’ de la clase 38.
- CASA DE PIEDRA, Registro N 725.743, que distingue servicios de “de agencias de
viajes de la clase 39; de organizacion de congresos, manifestaciones, eventos, seminarios
y conferencias de todo tipo”, de la clase 41; “servicios de hotel, motel, albergue y pension,
y reserva de los mismos en clase 43; y “acompafiamiento en sociedad de extranjeros” de



la clase 45.
CASA DE PIEDRA, Registro N° 710.700, renovacion, que distingue servicios de
‘corretajes de bienes muebles e inmuebles, arriendo de estos mismos, administracion de
condominios” de la clase 36
- CASA DE PIEDRA, Solicitud. N° 769939, que distingue servicios de organizacion de
eventos, seminarios y conferencias cori fines comerciales o de publicidad, agencia de
publicidad, publicidad hablada, radiada y televisada; servidos de publicidad y venta de
toda clase de productos a través de Internet y por catélogo, importacion, exportacion y
representacion de toda clase de productos; asesoria en direccion de negocios; servicios
de venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos’ de la clase 35; y
‘telecomunicaciones en general’ de la clase 38.
- CASA DE PIEDRA, Solicitud N° 769.941, que distingue un Establecimiento Comercial en
la region Metropolitana, de compra y venta de productos de las clases 21, 29, SOy 32.
CASA DE PIEDRA Solicitud N° 769.942, que distingue productos de la clase 32.

14. Que, en virtud de lo anterior, es evidente que CHEFFCO S.A. posee derechos marcarios
sobre las expresiones CASAPIEDRA y CASA DE PIDRA, con respecto a las cuales el
nombre de dominio CASONADEPIEDRA.CL es solo una derivacion siendo las
denominaciones en su conjunto en extremo similares, cuestion que como se sefalo,
facilitara el error y confusién entre los consumidores puesto que bastara solo un simple
error de tipeo, para que el publico que busca el sitio de mi mandante, acceda
directamente a un sitio con el cual no tiene ninguna relacion

15. Que, Cheffco S.A. es titular del nombre de dominio CASAPIEDRACL, por el cual se
accede a su completo sitio web. Adicionalmente, mi mandante es titular de los siguientes
nombres de dominio:

- casapiedra2006.cl

- casapiedra2007.cl

- casapiedrachile.cl

- casapiedranovios.cl

- feriascasapiedra.cl

- fiestascasapiedra.cl

- fiestaspatriascasapiedra.cl
- graduacionescasapiedra.cl
- matrimonioscasapiedra.cl
- micasapiedra.cl

- novioscasapiedra.cl

16. Que, en este sentido; se debe resaltar el hecho de que mi mandante es titular de una
familia de nombres de dominio que consideran ligeras variaciones en su denominacion,
razon por la cual el nombre de dominio CASONADEPIEDRPLCL pedido, aparecera a 0jos
de los consumidores como uno mas de esa familia de nombres de dominios.

17. Que, CHEFFCO S.A. posee derechos marcarios sobre las expresiones CASAPIEDRA y
CASA DE PIEDRA, teniendo por tanto la proteccion constitucional del N° 24 del articulo
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19 de la Constitucion, pudiendo en conformidad a la ley, gozar de su derecho exclusivo y
excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier titulo el objeto de la
proteccion y el derecho que se le ha conferido.

Que, la Ley 19.039 por medio del articulo 20 letras f) y h), pretende impedir. la
coexistencia de registros marcarios iguales o parecidos para distinguir mismos servicios o
productos, a nombre de distintos titulares, con el objeto de evitar que el publico
consumidor se vea afectado por la confusién que se generaria en el mercado por la
existencia de este tipo de registros.
Los valores y principios detras de dichas normas, pueden ser aplicados al caso de autos,
en el que un tercero que no es conocido ni identificado con la expresion, pretende obtener
el nombre de dominio CASONADEPIEDRA.CL aun cuando, como ya largamente se ha
sefialado, dicha expresion es practicamente idéntica a las marcas CASAPIEDRA y CASA
DE PIEDRA de mi mandante y con la cual es conocido e identificado por los
consumidores.

Que, en este contexto, el principio “First come, first served”, criterio acorde con los
principios de propiedad industrial, no puede ni debe ser aplicado al caso de autos, toda
vez que la solicitud del primer solicitante infringio abiertamente el articulo 14 del
Reglamento.

Que, la solicitud de mi mandante aspira a lograr una correcta identificacion en Internet de
si misma y de los servicios y productos protegidos por las marcas CASAPIEDRA y
CASONA DE PIEDRA, sobre todo tratandose de un medio de comunicacién tan poderoso
corno la es la Internet, y medio activamente utilizado por mi mandante para prestar sus
Servicios.

Que, en consecuencia y teniendo presente todo lo expuesto, considerando que mi
mandante posee derechos marcarios sobre las expresiones CASAPIEDRA y CASA DE
PIEDRA, extremadamente similares al nombre de dominio CASONADEPIEDRA.CL
disputado, y que a detras de su proyecto comercial mi mandante presta una gran gama de
servicios, todos los cuales se encuentran protegidos por su familia de marcas
comerciales, no cabe duda que en el caso de otorgarse el nombre de dominio pedido al
primer solicitante, éste sera utilizado para la prestacion de mismos servicios 0 servicios
relacionados con aquellos protegidos por las marcas de CHEFFCO S.A.

Que, en un otrosi de su presentacion el segundo solicitante acompafio los siguientes
documentos:

* Impresiones de la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial al
cual se accede por el sitio web www.dpi.cl, que acredita la titularidad de mi
mandante de las siguientes marcas comerciales: CASAPIEDRA, Registro
505.153 en clase 41; CASAPIEDRA, Registro N° 681.777, renovacion, en clase
35; CASAPIEDRA, Registro N° 484.761, en renovacion, que distingue un
Establecimiento Comercial en la regian Metropolitana, de compra y venta de
productos de las clases 21, 29, 30 y 32; CASAPIEDRA, Registro N° 725.744, en
renovacion, que distingue un Establecimiento Comercial en la region V, de



compra y venta de productos de la clase 32; CASAPIEDRA, Solicitud N° 769.940,
en clases 36 y 38; CASA DE PIEDRA, Registro N° 725.743 en clases 41. 43 y 45;
CASA DE PIEDRA, Registro N°710.700, en clase 36; CASA DE PIEDRA,
Solicitud N° 769.939, en clases 35y 38; CASA DE PIEDRA, Solicitud N° 769.941,
que distingue un Establecimiento Comercial en la region Metropolitana, de compra
y venta de productos de las clases 21, 29, 30 y 32; y CASA DE PIEDRA, Solicitud
N° 769542 en la clase 32.

Impresiones del sitio web www.nic.cl, administrado por Nic Chile, que acredita la
titularidad de los siguientes nombres de dominio: casapiedra2006.cl;
casapiedra2007.cl; casapiedrachile.cl; casapiedranovios.cl; feriascasapiedra.cl;
fiestascasapiedrasl;  fiestaspatriascasapiedra.cl,  graduacionescasapiedra.cl;
matrimonioscasapiedra.cl; micasapiedra.cl; novioscasapiedraci; casadepiedra.cl.

Impresiones del sitio web de mi mandante wwwcasaspiedra.cl en donde aparece
el uso destacada de su marca CASAPIEDRA para identificarse a si mismo ya sus
Servicios.

Catalogo Oficial de Expositores CASAPIEDRA NOVIOS 2000, organizado por
CASAPIEDRA, con la cual se acredita que ya en el afio 2000 mi mandante
organizaba su conocida EXPONQVIOS, evento que le ha otorgado gran figuracion
en el medio nacional.

Ejemplar de la revista “Marcas Marketing, la Revista de la Asociacion Nacional de
Alisadores”, de Octubre del afio 2006, en cuya pagina 37 aparece un aviso
publicitario a todo color de mi mandante yen donde figura en forma destacada la
marca CASAPIEDRA asi como el sitio web wwwcasapiedra.cl, con lo cual se
acredita que uno de los medios de publicidad y generacion de negocios mas
importantes para mi mandante, es precisamente la Internet.

Pagina 18 del diario Estrategia de fecha 21 de Agosto de 2007 en donde aparece
un aviso publicitario de CASAPIEDRA relacionado con la prestacion de servicios
de banqueteria, y en donde también figura en forma destacada la marca y nombre
de dominio CASAPIEDRA.CL.

Impresién  del sitio web www.wikipedia.org referido a mi mandante
CASAPIEDRA.

Copia de volante de la EXPOBEBE 2007 realizado en CASAPIEDRA del 4 al 6 de
Mayo pasado.

Copia de volante de la 5° Expo Capital Humano 2007, que se realizara en
CASAPIEDRA el 12 y 13 de Noviembre 2007.

Copia de volante de uva Pro Tiempo Libre, Feo Outdoor y Turismo Activo, que se
realizara en CASAPIEDRA del 8 al 11 de Noviembre proximo.



» Copia del programa de XlIl Congreso de Finanzas y Negocios 2007 a realizarse
en CASAPIEDRA el 7 de Noviembre proximo.

» Copia de volante publicitario del CEO Management Summit 2007, en
CASAPIEDRA el 6 de Noviembre de 2007.

» Copia de la informacién proporcionada con respecto a distintos seminarios
realizados el* 27 de Agosto y 24 de Octubre recién pasados en CASAPIEDRA.

» Impresiones de fotos de distintos eventos en los cuales mi mandante presto
servicios de banquetearia externos, en donde se puede apreciar claramente en
los camiones de mi mandante, la marca CASAPIEDRA y el sitio web
WWW.CASAPIEDRA.CL.

o Carpeta utilizada por mi mandante para publicitar servicios de banqueteria e
infraestructura externos, y en donde figura como forma de contacto su email y
sitio web www.casapiedra.cl.

» Carpeta y papel corporativo de mi mandante en donde figura en forma destacada
la marca CASAPIEDRA y sitio web www.casapiedra.cl de mi mandante.

* Folleto Corporativo de mi mandante CASAPIEDRA en donde aparece un
completa explicacion acerca de quien es mi mandante, ubicacion, servicios,
infraestructura, etc.

» Carpeta Corporativa en la cual va el formato de cotizacidén utilizado por mi
mandante CASAPIEDRA.

»  Sobres, tarjeta de presentacion y calcomanias corporativas de mi mandante, en
donde la marca CASAPIEDRA v sitio web www.casapiedra.cl aparecen en forma
destacada.

» Ejemplar del Directorio Nacional de Empresas y Ejecutivos de Chile, afio
2005, en cuya pagina 309 figura en aviso destacada, mi m andante bajo su marca
CASAPIEDRA. Adicionalmente, en el reverso del libro, aparece un solo aviso
publicitario, correspondiente a CASAPIEDRA.

SEXTO: Que, con fecha 2 de Noviembre de 2007, se provey6 la presentacion efectuada por
Cheffco S.A., y se notifico a las partes de esta resolucion por correo electronico.

SEPTIMO: Que, con fecha 27 de Noviembre de 2007, dofia Carla Pacheco Morales en
representacion de CHEFFCO S.A. solicita dar curso progresivo a los autos.



OCTAVO: Que, con fecha 28 de Noviembre de 2007, se certifica que no existen diligencias
pendientes y se cita a las partes a oir sentencia y se les notifica de esta resolucion por correo
electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Ricardo Lira G, la calidad de primer
solicitante obrando a su favor el principio first come first served.

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectio presentacion alguna
durante el proceso, ni acreditd ningun derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es mas, todo
el proceso prosiguio en su total rebeldia.

TERCERO: Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido
determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de
buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental
aportada, que CHEFFCO S.A. es titular de la marca comercial CASA DE PIEDRA 'y sus variantes
la que ademas se utiliza en el mercado ya hace muchos afios para individualizar un centro de
eventos y servicios asociados al mismo. Que, asimismo, el segundo solicitante ha acreditado el
amplisimo uso de la expresion casa de piedra y sus variantes para distinguir distintos servicio,
incluidos aquellos relacionados a la difusion via Internet, incluidos en la clase 38. Que, fundado en
lo anterior, en este caso, este Arbitro no le cabe duda sobre la motivacion interna que ha tenido el
segundo solicitante para disputar el dominio, calificdndose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, desde esta perspectiva la expresion casonadepiedra, es una obvia derivacion de
la marca comercial CASA DE PIEDRA de propiedad del segundo solicitante, en que basicamente
se ha modificado el sustantivo casa por un sinénimo casona, por lo que haciendo abstraccion de
cualquier uso que haya hecho el segundo solicitante es claramente una derivacion de la marca
Casa de Piedra, sin que modificacion efectuada le otorgue alguna distintividad especial.

SEXTO: Que, adicionalmente en este caso y conforme al material probatorio acompafado por el
segundo solicitante y el contenido del material existente en el sitio www.casadepiedra.cl, y sus
distintas variantes es posible concluir que existe un importante uso de la expresion casa de piedra
y sus variantes en todos los elementos de difusion que aparecen en dicho portal y en el material
probatorio aportado durante el juicio.




SEPTIMO: Que, respecto de la fama y notoriedad de que gozaria la marca CASA DE PIEDRA
de propiedad de CHEFFCO S.A, es menester sefialar que, a juicio de este arbitro dicha
circunstancia se encuentra acreditada en autos. Que, el material probatorio acompafiado es
suficiente como para poder llegar a dicha conclusion, sobre todo en lo que dice relacion con los
servicios relacionados a los eventos y espectaculos.

OCTAVO: Que, desde esa perspectiva la asignacion al primer solicitante del nombre de dominio
en conflicto, produciria confusion y la dilucion de la marca e imagen de los servicios que otorga
CHEFFCO S.A. a través de la marca CASA DE PIEDRA, sobre todo por que el publico asociaria
directamente el sitio WWW.CASONADEPIEDRA.CL con el segundo solicitante. Que por lo demas,
el asignar el dominio al primer solicitante y el posterior uso que este pudiere darle, podria constituir
una vulneracion al Convenio de Paris y a la Ley 19039, pues no cabe duda alguna que entre
CASA DE PIEDRA y CASONA DE PIEDRA existen importantes semejanzas de orden gréfico y
fonético. Lo anterior, unido a la cobertura de la marca CASA DE PIEDRA, ratifica la inconveniencia
de asignar el dominio al primer solicitante.

NOVENO: Que, por lo demas, lo anterior esté ratificado por el hecho que el primer solicitante no
ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo
solicitante, lo que sin significar un reconocimiento de derechos, a lo menos significa una total falta
de interés por el nombre de dominio en disputa.

DECIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresion CASONADEPIEDRA se vincula
exclusivamente con el segundo solicitante, y que la asignacién al primero produciria un dafio
considerable al segundo y una abierta confusién en el mercado.

UNDECIMO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come
first served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccién que CHEFFCO S.A. posee mejor derecho
para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisién no importa la lesion de
derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

DUODECIMO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del
segundo solicitante conductas que pudieren considerase refiidas con la buena fe, éstas son solo
presunciones, lo que a juicio de este arbitro son insuficiente para condenar en costas al primer
solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas sefialadas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre
de dominio "CASONADEPIEDRA.CL" asignandose, en consecuencia a CHEFFCO S.A..



SEGUNDO: Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese y notifiquese a NIC Chile por correo electronico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvié Patricio de la Barra.



