Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 32
Santiago, siete de noviembre del afio dos mil once
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 9 y 10 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, se procede a dictar sentencia definitiva en
juicio de asignacion de nombre de dominio “lacasonadecatedral.cl”,
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 8 de agosto 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 “lacasonadecatedral.cl”, surgido entre don Matias Nicolas Eldredge
Valladares, ignoro profesion u oficio, domiciliado en Catedral N° 2227, comuna
de Santiago, y Salix S.A., sociedad de giro comercial, domiciliada en calle
Bandera N° 206, 7° piso, comuna de Santiago, representada en este juicio por
Estudio Silva y Cia, quien comparece representada por su Abogado don
Gonzalo Sanchez Serrano, ambos con domicilio en calle Hedaya 60, Piso 4,
Las Condes, Santiago.
Que por resolucién de fecha 16 de agosto de 2011 el suscrito acepté el cargo y
juré desempefiarlo en el menor tiempo posible y cité a las partes a comparendo
para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segin consta a fojas 2 de autos,
el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 24 de agosto de 2011, a
las 17:00 horas, con la sola asistencia de Salix S.A., y se notificd con igual
fecha a la parte inasistente don Matias Nicolas Eldredge Valladares.
Que son partes litigantes en la presente causa don Matias Nicolas Eldredge
Valladares, primer solicitante del nombre de dominio “lacasonadecatedral.cl” y
Salix S.A., segundo solicitante y demandante.
Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretension

de Salix S.A.:
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La parte demandante funda su demanda de oposicidbn a que se otorgue en
definitiva el registro del nombre de dominio “lacasonadecatedral.cl” a don
Matias Nicolas Eldredge Valladares, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su demanda de fojas 10,
cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretension
del primer solicitante:

Sefiala que el demandado solicit6 el nombre de dominio
“lacasonadecatedral.cl” y que dentro del plazo que establece el articulo 10 del
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL,
Salix S.A., pidio el mismo nombre de dominio. Agrega, que en la fase de
mediacion no se logré acuerdo entre las partes y se procedio a la designacion
del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

2.1. Como primer argumento juridico, la parte demandante sostiene que en la
regulacion de los nombres de dominio esta orientada a la asignacion de un
nombre de dominio en conflicto “a aquella de las partes que demuestre tener
un mejor derecho” y solicita que este caso sea evaluado “mas alla de la
tentacion de aplicar simplistamente el principio “FIRST COME FIRST
SERVED”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia”, agrega,
que afortunadamente los criterios que se estan aplicando para resolver
conflictos de nombres de dominio, “se han ido refinando, de manera que se ha
ido mas alla del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los
conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor
derecho”.

2.2. En fundamento de la legitimidad de su pretensién Salix S.A., sefiala que

A posicionado en Chile el signo CATEDRAL, siendo el creador y usuario de
dicho término que distingue el Restaurant Catedral, que inicié sus actividades
el afilo 2006 en el barrio Bellas Artes, de la comuna de Santiago, el que
actualmente goza de fama y notoriedad.

Que por los motivos sefalados Salix S.A. ha protegido su capital intelectual a

través de los registros de marcas comerciales, CATEDRAL, en servicios de la
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clase 43, registro N° 895.124, del afio 2010; y que el nombre de dominio objeto
de disputa es idéntico a la marca comercial, y que los términos “LA CASONA
DE”, que le anteceden, no lo hace distintivo.

Que si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante, se producira una
evidente confusion en el publico nacional, ya que la marca comercial
“CATEDRAL", quedara inequivocamente asociada a un nombre de dominio que
incluye dicha marca.

Como fundamentos de derecho, la parte demandante cita en apoyo de su
pretension el articulo 19 numeros 24 y 25 de la Constitucion Politica, articulo 10
bis del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, la Ley
N° 19.169 sobre competencia desleal, y el articulo 14 del Reglamento de NIC
Chile, que sefala “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que 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 validamente adquiridos por terceros”, y el articulo 22 del citado
Reglamento, que sefiala: “Sera causal de revocacion de un nombre de dominio
el que su inscripcidon sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La
inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes:

A) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a
un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

B) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

C) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado:

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propoésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de

transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
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competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o
servicio,

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de
dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del
asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

D) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro
lugar en linea, creando confusion con la marca del reclamante”.

2.3. Sefala también la parte demandante como fundamento de la demanda el
tema de la dilucion marcaria, “en cuanto a que si en el mercado y en la
publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las marcas y dominios
de mi representada, como eventualmente podria ocurrir, que identifique
ademas determinados servicios que se encuentren intimamente ligados a los
servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente
empezard a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado
a los signos registrados.”, y que si se asigna el nombre de dominio al
demandante se generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado
respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios que
pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto “CATEDRAL”, ya que
los consumidores lo identificaran con la parte demandante.

Concluye solicitando que conforme a “buena fe, interés legitimo, marcas vy,
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados,
todos son elementos que perfilan a la demandante, segun afirma, como titular
de un “mejor derecho” para optar al dominio en cuestion” y que por lo sefialado
debe asignarse el nombre de dominio en disputa “lacasonadecatedral.cl”.

Que como medios de prueba la parte demandante acompafo listado de las

marcas comerciales que tiene registradas, de la denominacion CATEDRAL,
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registro N° 895.125, para distinguir servicios de la clase 41, registro N°
895.124, para distinguir servicios de la clase 43, registro N° 895.123, para
servicios de la clase 41, registro N° 895.122, para distinguir servicios de la
clase 43, CATEDRAL GRILL, registro N° 873.282, para distinguir servicios de la
clase 43, OPERA CATEDRAL, registros numeros 731.809 y 789.473, para
distinguir servicios de las clases 43 y 41, respectivamente, entre otras, y
acompafo también copia de la pagina Web operacatedral.cl, que corresponde
al restaurant y bar CATEDRAL, ubicado en Av. José Miguel de la Barra N° 407,
barrio Lastarria, de Santiago; acompafié copia de impreso LA CASONA DE
CATEDRAL Restaurant Peruano Japonés.

Con fecha 3 de octubre de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda
arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirié traslado al demandado
don Matias Nicolas Eldredge Valladares, por el término de 15 dias habiles para
su contestacibn y tuvo por agregados los documentos probatorios
acompafados, con citaciéon, notificando a las partes por correo electrénico con
igual fecha.

Que con fecha 4 de noviembre de 2011, el Tribunal dict6 resolucion citando a
las partes a oir sentencia definitiva, notificando dicha resolucion por correo
electronico a las partes con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
Primero: Que la materia que corresponde resolver en el presente caso,
consiste en determinar a quien de los litigantes se debe asignar el nombre de
dominio “lacasonadecatedral.cl”, esto es, si a don Matias Nicolas Eldredge
Valladares, primer solicitante, o0 a Salix S.A, segundo solicitante y demandante.
Segundo: Que, Salix S.A., sostiene que es titular de un mejor derecho que el
primer solicitante don Matias Nicolas Eldredge Valladares, para que se le
asigne en definitiva el nombre de dominio, ya que es la creadora de la
denominacion CATEDRAL, que identifica al Restaurant y bar de igual nombre
ubicado en el barrio Lastarria de Santiago, en Avenida José Miguel De La Barra

N° 407, en que sefiala goza de fama y notoriedad en su rubro, por lo que de
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asignarse el dominio en disputa al primer solicitante se provocara confusion en
los usuarios de la red de Internet, ya que lo asociaran a la empresa
demandante.

Tercero: Que, sostiene la demandante que para proteger sus activos ha
registrado las marcas comerciales “CATEDRAL”, “CATEDRAL GRILL" y
“OPERA CATEDRAL”, las que distinguen servicios de las clases 41 y 43, y que
se han individualizado en la parte expositiva.

Cuarto: Que, la parte oponente Salix S.A., ha acreditado que ha posesionado la
denominacion CATEDRAL, que identifica un conocido restaurant y bar del
barrio Lastarria de la ciudad de Santiago, el que efectivamente ha venido
ganando fama y notoriedad en su rubro desde su fundacion en el afio 2006,
hecho que ha sido probado en estos autos, y que ha registrado las marcas
comerciales “CATEDRAL”, “CATEDRAL GRILL” y “OPERA CATEDRAL", las
gue distinguen servicios de las clases 41 y 43, ambos referidos a su giro de
negocios, por lo cual ha acreditado un legitimo derecho para que se le asigne el
nombre de dominio en disputa “LACASONADECATEDRAL”", que por lo motivos
sefalados puede ser relacionada por un usuario medio con los servicios que
presta la parte demandante en su Restaurant y bar “CATEDRAL”, en la ciudad
de Santiago.

Quinto: Que, cabe sefalar que el primer solicitante don Matias Nicolas
Eldredge Valladares, no presentd escrito de contesta demanda, ni aportd
antecedentes que puedan ser ponderados para dirimir el presente litigio, con
otras consideraciones distintas a las ya sefialadas en los motivos anteriores.
PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y de conformidad a los principios de prudencia y
equidad y de mejor derecho, resuelvo acoger la demanda de asignacion del
nombre de dominio interpuesta a fojas 24 y siguientes por Salix S.A. y se le

asigna el nombre de dominio “lacasonadecatedral.cl”.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia

de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de
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autos.

Notifiquese a NIC Chile y a las partes mediante correo electronico.

Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

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

suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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