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MAT: Asignacion de nombre de dominio “ideasweb.cl”

Santiago, dieciocho de Enero de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF11340 de fecha 23 de Septiembre de 2009, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), noftificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de
dominio “ideasweb.cl”; entre Inversiones Kaiser Limitada y Matriz Ideas
S.A.

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto  especialmente  dictado al efecto, denominado
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL"”, en adelante el "Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla
las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo
encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 29 de
Septiembre de 2009, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador,
jurd desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 13 de
Octubre de 2009 a las 11:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se notificd a las partes por carta certificada, y via correo
electréonico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo
el dia 13 de Octubre de 2009, con la asistencia de la parte de Matriz
ldeas S.A., como segundo solicitante, representada por dona Maria
Javiera Badilla Véliz, y en ausencia de la parte de Inversiones Kaiser

limitada, como primer solicitante.
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5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, comparece por
escrito don Enrique Dellafiori Morales en representacion de Matriz Ideas
S.A haciendo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor
derecho sobre el nombre de dominio ideasweb.cl, para lo cual sostuvo
lo siguiente: a) Que la sociedad que representa es una empresa que
desarrolla productos con diseno propio para el hogar, que integran
estética, funcionalidad y bienestar. Ve el diseno como un valor
accesible a todas las personas y trabaja para descubrir la belleza en
todo lo que hace. A partir de la primera tienda en Chile abierta en
1993, bajo el nombre Casa &ldeas comienza una sostenida expansion
con nuevos locales a lo largo de todo el pais, los que hoy suman 26. En
2005 Casa &ldeas inicia su internacionalizacion, inaugurando con éxito
la primera tienda en Lima, PerU. Esta apertura constituye el punto de
partida del proceso de expansion a nivel latinoamericano. Ese mismo
ano nace la segunda tienda en Lima y una tercera en 2006. De esta
forma, en solo 13 anos, hoy existen un total de 29 locales. Sobre la base
del sdlido crecimiento alcanzado, en 2002 se inaugurd también
Nino&ldeas y en 2006 Emporio&ldeas, ambos en Chile. Que Ila
sociedad que representa es una organizacion de cerca de 1.200
personas en Chile y PerU, con un equipo de 40 disenadores que hace
del diseno una pasidon diaria. Tal como aparece de lo recién expuesto,
su representada ha posicionado su actividad econdmica, y ha
construido la cadena de tiendas de que es duena en todo el pais y en
el extranjero, bajo el nombre CASA&IDEAS, e IDEAS, de los cuales
existe una familia de registros derivados del concepto IDEAS para
marcas, nombres de dominio y registros de propiedad intelectual. La
familia distintiva IDEAS es conocida ampliamente en el mercado
identificando la actividad de su representada y sus productos en el
mercado nacional y extranjero. En efecto: i) Matriz Ideas es duena de

los nombres de dominio www.casaideas.cl y www.maltrizideas.cl, entre




20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

otros. Conceptualmente “CASAIDEAS” y su familia de dominios
basados en el concepto IDEAS son determinantemente parecidos con
el dominio www.ideasweb.cl, esto porque lo solicitado recoge el
elemento o concepto central y distintivo de lo registrado, “IDEAS” y le
anade la palabra “web” que es un genérico que solo destaca el
medio de comunicacion virtual. Senala que hoy en dia Internet se ha
elevado como plataforma comercial en las relaciones econdmicas, vy
en este aspecto virtual los nombres de dominio son identificadores que
deben cumplir con todos los principios que rigen la propiedad industrial
e intelectual, ya que si no cumplen estos requisitos pueden interferir en
la competencia leal y libre del mercado virtual de Internet provocando
confusion y engano al consumidor. Por este motivo su representada ha
concurrido en diversas disputas por dominios para proteger su espacio
ganado con el esfuerzo de sus creaciones, objetando diversos nombres
de dominio, los cuales le han sido designados fras diversos
procedimientos de resolucion de conflictos. Estos dominios concedidos

a su representada  son los siguientes:  www.disenoeideas.cl,

www.ideadiseno.cl, www.ideasyregalos.cl, www.regaloideas.cl,
www.idealist.cl, www.ideasparatodos.cl, www.ideaspublicidad.cl,
www.idhea.cl, www.productordeideas.cl, www.radiocasaideas.cl,
www.datoideas.cl, www.ideacestas.cl, www.dineroideas.cl,

www.datoideas.cl Senala que como puede apreciarse los dominios
concedidos a su mandante tienen el concepto o idea central de las
marcas y dominios de creacion de su mandante por lo que de
encontrarse los consumidores navegando en bUsqueda de productos y
servicios en Internet podrian ser inducidos a la confusidon respecto del
origen comercial de productos y servicios, como también una
disminucion del poder distintivo de un concepto creado y posicionado
en el mercado por su representado. Il) Su representada Matriz Ideas SA

accionista del 99% de DH Empresas SA, es duena de marcas
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comerciales para el nombre “CASA&IDEAS™; “&IDEAS”, como también
de frases de propaganda asociadas al mismo, conforme aparece de
las que a titulo meramente ilustrativo cita a continuacién: 1)"&IDEAS”,
registro N° 763.668, que distingue productos de la clase 16 “incluye
todos los productos de la clase™; 2)"&IDEAS”, registro N® 735.081, que
distingue productos de la clase 36 “servicios financieros, de inversion de
capitales y en especial los servicios relacionados con tarjetas de
crédito”; 3) "CASA&IDEAS", registro N® 711.333, que distingue servicios
de importacion, exportacidn y representacion de todo ftipo de
arficulos, publicidad y servicios de compra y venta a través de Internet,
publicidad en general, clase 35; 4)"CASA&IDEAS” registro N° 711.332,
que distingue todos los productos de la clase 16; 5) “ESTILO
CASA&IDEAS”, registro N° 676.115, que distingue publicaciones
periddicas y no periddicas clase 16; 6) "CASA&IDEAS”, registro N°
714.164 que distingue servicios bancarios, de inversion, agencias de
cambio vy servicios relacionados con tarjetas de crédito de la clase 36
del Clasificador Internacional; 7) "CASA&IDEAS”, registro N° 711.334,
gue distingue servicios de distribucidn, fransporte, embalaje, bodegaje
y almacenaje de toda clase de articulos, servicios de agencias de
turismo, clase 39; 8) “"CASA&IDEAS”, registro N° 676.114, que distingue
todos los productos de la clase 24; 9) “CASA&IDEAS”, registro N°
721.255, que distingue productos de la clase 20, 21, 25, y 28; 10)
“CASA&IDEAS”, registro N° 833.150, que distingue productos de la clase
04,11, 14,18, 22,26 y 27; 11) "PRAGA CASA&IDEAS”, registro N° 765.543
que distingue tejidos y productos textiles para banos, cortinas, toallas,
bajadas de piso, fundas sanitarias, guantes ducha, cubiertas
accesorios bano, ropa de bano, en la clase 24; 12) “CASA&IDEAS LINEA
BLOCK", registro N° 556.051, que distingue todos los productos de la
clase 20; 13) “CASA&IDEAS”, registro N° 643.366, que distingue

establecimiento comercial de compra y venta de productos de las
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clases 1 al 34, en la quinta region; 14) "CASA&IDEAS”, registro N°
643.365, que distingue establecimiento comercial de compra y venta
de productos de las clases 1 al 34, en la cuarta regiéon; 15)
“CASA&IDEAS”, registro N° 643.367, que distingue establecimiento
comercial de compra y venta de productos de las clases 1 al 34, en la
décima region; 16) “"CASA&IDEAS”, registro N° 643.364, que distingue
establecimiento comercial de compra y venta de productos de las
clases 1 al 34, en la octava region; 17) “CASA&IDEAS”, registro N°
643.363, que distingue establecimiento comercial de compra y venta
de productos de las clases 1 al 34, en la séptima region; 18)
“CASA&IDEAS”, registro N° 643.362, que distingue establecimiento
comercial de compra y venta de productos de las clases 1 al 34, en la
novena region; 19) “CASA&IDEAS”, registro N°643.360, que distingue
establecimiento comercial de compra y venta de productos de las
clases 1 al 34, en la segunda region; 20) “CASA&IDEAS”, registro N°
617.564, que distingue establecimiento comercial de compra y venta
de productos de las clases 1 al 34, en la region mefropolitana; 21)
“CASA&IDEAS”, registro N° 617.566, que distingue establecimiento
comercial de compra y venta de productos de las clases 1 al 34, en la
region metropolitana; 22) “CASA&IDEAS”, registro N° 542.913, que
distingue establecimiento comercial de compra y venta de productos
de las clases 1 al 34, en la regidn metropolitana; 23) “IDEAS DE NINO EN
CASA & IDEAS”, registro N° 617.565, que distingue frase de propaganda
para ser aplicada a un establecimiento comercial de compra y venta
de productos de la clase 1 ala 34; 24) “CASA & IDEAS, UN LUGAR PARA
DESCUBRIR", registro N° 560.392 frase de propaganda para ser aplicada
a un establecimiento comercial de compra y venta de productos de la
clase 1 a la 34; 25)"SOLO LAS MEJORES IDEAS DEL MUNDO PARA SU
CASA EN CASA & IDEAS”, registro N° 599.994 que distingue frase de

propaganda para ser aplicada a un establecimiento comercial de
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compra y venta de productos de la clase 1 a la 34; 26) “IDEAS DE
INVIERNO, IDEAS DE VERANO, IDEAS DE OTONO, IDEAS DE PRIMAVERA
EN CASA & IDEAS", registro N° 599.993, frase de propaganda para ser
aplicada a un establecimiento comercial de compra y venta de
productos de la clase 1 a la 34. Senala también que obra a favor de su
mandante como antecedente de mejor derecho para la asignacion
del dominio disputado, el ser dueno de una marca comercial muy
similar al nombre de que se frata. En efecto la marca “CASA & IDEAS”
e “IDEAS"” abarca el concepto del nombre www.ideasweb.cl, esto
porque "“ideasweb” asocia los conceptos “ideas” y el genérico “web”
de modo que su aptitud distintiva es minima y genérica por lo cual
puede ser asociado a las marcas y nombres de dominio de su
mandante, el cual promociona todos sus productos a través de
Internet. lll) Su mandante es conocida por su marca “CASA & IDEAS” e
“IDEAS”. Esta marca opera en los negocios a fravés de los diversos
registros ya mencionados, entre ellos, para clase 35, 36 y 39 servicios,
gue ofrece bajo una grdfica, concepto o “Trade dress”, el cual se veria
perjudicado por el dominio solicitado. Senala que el solicitante no
encuentra posicionamiento alguno en la plataforma de Internet ni
tampoco en el dmbito marcario. En cambio su mandante se ha
posicionado a través de su familia IDEAS en la plataforma Internet y
colisiona en rubro con lo que evoca el dominio pedido ya que
efectivamente lo que ofrece el negocio de CASA&IDEAS son
productos originales con diseno de vanguardia para decoracion vy el
hogar, motivo por el cual tiene amplios registros marcarios de los
servicios clase 35y 36 y productos clase 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y
28 entre ofros.

Senala que de todo lo expuesto, es posible tener por acreditados los
siguientes hechos: 1. Matriz Ideas SA fiene como su actividad

econdomica la venta al detalle de diversos productos para el hogar,
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venta que efectUa a través de un gran trabajo publicitario y amplios
servicios y tiendas, los cuales se encuentran protegidos a fravés de
diversos registros para propiedad intelectual, marcas y nombres de
dominio que conforman en conjunto una familia “IDEAS”; 2. Matriz
ldeas SA es titular de registros marcarios para distinguir establecimientos
comerciales bajo el nombre "CASA&IDEAS” en el pais y para distinguir
servicios de las clases 35, 36, y 39. También es fitular de registros para
distinguir productos en casi todas las clases los cuales se venden bajo
los servicios y frases de propaganda aplicadas a sus establecimientos
comerciales; 3. Matriz Ideas SA es titular de registros marcarios para
distinguir servicios de importacion, exportacion y representacion de
todo tipo de articulos, publicidad y servicios de compra y venta a
través de Internet, publicidad en general, clase 35. Ademds de registros
para publicaciones periddicas y no periddicas, clase 16 y servicios
financieros y de inversion en clase 36, bajo el nombre "&IDEAS” vy
“CASA&IDEAS”; 4. Matriz Ideas SA es ftitular de los sitios web
www.casaideas.cl y www.matrizideas.cl el que usa para identificar su
negocio. Ademdas ha ganado diversos conflictos de dominio que
reconducen a su pdgina; 5. Todas las marcas y registros detallados
precedentemente han sido usados en el pais y en el exiranjero y son
conocidas notoriamente bajo una imagen adquirida o frade dress, la
cual se promociona también en la red o plataforma mercantil virtual.
Senala, por tanto, que es posible concluir que el nombre ideasweb.cl
serGd por el publico consumidor asociado inequivocamente a su
mandante, y ello es asi, por un doble juego de razones; el primero, la
similitud que presenta con las direcciones de Internet usadas por su
mandante, y segundo, porque el dominio pedido “ideasweb” evoca
genéricamente la actividad de su mandante y el mismo concepto que
engloba la familia “IDEAS” de la cual es duena su mandante, por lo

que de existir dicho dominio en la plataforma comercial Internet
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provocaria el error o confusion en el publico consumidor, quien
asociaria lo presentado en el dominio pedido con el origen empresarial
de la familia “IDEAS” y los productos y servicios ofrecidos por Internet.
Solicita, por tanto, tener presente los argumentos tendientes a acreditar
su mejor derecho sobre el nombre de dominio ideasweb.cl y, en
definitiva, asignar este nombre de dominio a la sociedad Matriz Ideas
S.A.

6.- En respaldo de su pretensiones, accompana los siguientes
documentos: 1. Impresidon obtenida de la pdgina www.nic.cl que
acredita la propiedad de su mandante sobre los dominios
mencionados; 2. Impresiones obtenidas de la pdgina www.inapi.cl que
acreditan que su mandante es dueno de las marcas comerciales
aludidas en lo principal; 3. Impresiones obtenidas de la pdgina de su
mandante www.casaideas.cl mencionadas en el cuerpo de su
presentacion; 4. Copia del acta de la Junta General de Accionistas de
DH Empresas S.A, donde se acredita la relacion con Matriz Ideas S.A @
efectos de acreditar las titularidades de los registros presentados.

7.- Porresolucion de fecha 8 de Octubre de 2010, este Tribunal Arbitral
resolvid sobre la asignacion del nombre de dominio “ideasweb.cl”,
fundado esencialmente en que ninguna de las partes habria hecho
valer sus derechos en el proceso, y consecuentemente se aplicd el
principio orientador en esta materia del “first come, first served”.

8.- Con posterioridad el segundo solicitante acompand copia de su
escrito alegando mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, el cual efectivamente se habia presentado ante este Tribunal
con fecha 26 de Octubre de 2009.

9.- Con fecha 13 de Diciembre de 2010, habiéndose confirmado que
efectivamente el segundo solicitante presentdé oportunamente su
demanda de mejor derecho con fecha 26 de Octubre de 2009, y

considerando la calidad de arbitro arbitrador del suscrito, se resolvio
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dejar sin efecto la resolucion de fecha 8 de Octubre de 2010, y en su
reemplazo, proveer derechamente la demanda teniéndose por
presentados los argumentos de mejor derecho.

10.- Porresolucion de fecha 29 de Diciembre de 2010, se complementd
la resolucidon anterior dando traslado a la parte de Inversiones Kdiser
Limitada por el plazo de 5 dias para contestar la presentacion de la
parte de Matriz ideas S.A. La parte de Inversiones Kaiser Limitada no
hizo valer sus pretensiones, como tampoco hizo valer sus derechos en
las posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral. Tampoco la parte
de Matriz Ideas S.A acompand nuevos antecedentes al proceso.

11.- Que habiéndose establecido conforme al procedimiento
acordado que las partes conjuntamente con las presentaciones de la
etapa de discusion, deberdn acompanar y/o hacer valer todos los
antecedentes o medios probatorios que respalden sus pretensiones, y
atendido el tempo transcurrido, este Tribunal ha resuelto omitir recibir la
causa a pruebaq, y dictar derechamente sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho

sobre el nombre de dominio “ideasweb.cl”, esencialmente basado por
una parte en la primera solicitud de nombre de dominio que el primer
solicitante ha hecho; y por la parte del segundo solicitante, quien
acreditd ser titular de marcas comerciales y nombres de dominio que
contienen la expresion “ideas”;

13.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para
hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha hecho

presentacion alguna, ni menos ha acompanado en autos prueba de
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ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la
prueba acompanada por la parte de Matriz Ideas S.A;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante como es este caso.
Precisamente, la excepcidn al principio se ampara entre otfros, en la
validacion o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las
partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo
cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o
ambas lo hacen encontrdndose en semejantes condiciones. No
obstante, en este caso ello no ocurrid, desde el momento que sélo la
parte de Matriz Ideas S.A. ha demostrado tener una legitima y valida
pretension;

c) Que también es un hecho indubitado que el segundo solicitante
Matriz Ideas S.A ha acreditado ser dueno de una serie de marcas
comerciales y nombres de dominio que contienen la palabra y/o
denominacion “ideas”, siendo la denominacion “web” que se agrega
en el dominio en disputa “ideasweb”, un genérico que solo destaca el
medio de comunicacion del cual se trata;

14.- Que como consecuencia de lo expuesto en lo anterior, existen
antecedentes concretos y objetivos, que permiten demostrar un grado
de relacion o asociacion entre el segundo solicitante y el nombre de
dominio en disputa, lo que permite presumir que existe un interés real y
objetivo de este Ultimo en su vinculacion como signo distintivo e
identificatorio de sus actividades;

15.- Que a su vez, resultaba esencialmente relevante que el primer
solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba
suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su

solicitud, lo que en el hecho no ocurrié, desde el momento que sélo la
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parte de Matriz Ideas S.A. ha demostrado tener una legitima y vdalida
pretension, presentando sus aseveraciones y medios de prueba a lo
largo del proceso;

16.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al ser el
segundo solicitante un legitimo ftitular, reconocido por medios legales,
de denominaciones substancialmente idénticas al nombre de dominio
en discusion, permite fundadamente sostener que existe una clara
identificacion de ambos;

17.- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia y similitud entfre las marcas comerciales y nombres de
dominios del segundo solicitante que contienen la palabra “ideas”, y el

nombre de dominio “ideasweb.cl”. En efecto, denfro de las bases del
orden publico econdmico se consideran aquellos principios y normas
tendientes a impedir que tanta usuarios como consumidores, sean
inducidos a error o engano respecto al origen o procedencia de los
servicios y productos que se idenfifican con determinadas
denominaciones, armonizando asi una sana y leal competencia;

18.- Que entonces, sin ofro fipo de razones que las ya expuestas, en
caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro
se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo
uso de una denominacidon substancialmente similar, y el sustento de su
proteccion a través de privilegios industriales (marca comercial), por un
asunto de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo
expuesto en nuestra legislacion vy los tratados internacionales sobre la
materia;

19.- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido
otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en 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 juicio. Que precisamente es sobre la
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base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba
acompanada por el segundo solicitante para respaldar su pretension,
credndose la conviccion absoluta de que a este Ultimo corresponde el
mejor derecho sobre el nombre de dominio “ideasweb.cl”;

20.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su Art. 7° que "Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de
dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
gue su inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
terceros.”

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente 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 juicio y lo dispuesto en los articulos 222 vy
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.-  Asignar el nombre de dominio “ideasweb.c

a la parte de Matriz
Ideas S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante,
Inversiones Kaiser Limitada.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Nofifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
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perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4- Conforme lo dispone el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizaciéon de la misma los

testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Carmen Gloria Garcia Maragano
C.IN° 15.385.486-6 C.I.N° 11.708.049-8
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