FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
casasideas.cl

— ROL 13.720 -

Santiago, 25 de abril de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 13.720 de fecha 1 de marzo de 2011, el Departamento de
Ciencias de la Computaciéon de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la
designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacion
del nombre de dominio <casasideas.cl >.

SEGUNDO: Que, el suscrito acept6 el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
jurd desempeiiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segin aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante CLAUDIO GONZALO CARRASCO LOBOS, RUT 12.001.172-3, Alsacia 151,
Las Condes, Santiago y como segundo solicitante MATRIZ IDEAS S. A. RUT:
76.322.590-9, Contacto Administrativo: Enrique Dellafiori, Doctor Sotero del Rio, Oficina
508, oficina 704, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 02 de marzo de 2011, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se cit6 a las partes a una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento, para el dia viernes 11 de marzo de 2011, a las 17:40 horas en la
sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 11 de marzo de 2011, se llevo a cabo la referida audiencia con la
presencia de don Martin Davis, en representacion del segundo solicitante y del sefior Juez
Arbitro, en rebeldia del primero solicitante, no hubo conciliacion, acordandose las Bases
del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 15 de marzo de 2011, este tribunal arbitral declaré abierto el
periodo de planteamientos por el término de 10 dias hébiles, venciendo en consecuencia el
dia martes 29 de marzo de 2011.

SEPTIMO: Que, a fojas 19, con fecha 22 de marzo del 2.011, don Enrique Dellafiori
Morales, abogado, en representacion del segundo solicitante, presentd demanda de
asignacion de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la sociedad que representa es una empresa que desarrolla productos con disefo
propio para el hogar que integran estética, funcionalidad y bienestar. Ve el disefio como un
valor accesible a todas las personas y trabaja para descubrir la belleza en todo lo que hace.
Cree en democratizar el disefio porque a través de €l las personas pueden obtener bienestar,
expresar y renovar su identidad, crear ambientes mas alegres, y generar espacios cotidianos
de juego y creatividad. Su mision es ser la empresa lider en Latinoamérica en productos con
disefio propio que se distingan por su novedad, creatividad y calidez y que entreguen
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alegria y bienestar a la vida de las personas y sus hogares. 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 37 dentro del pais. Su rapido
desarrollo marca un hito en el mercado del disefio orientado al hogar, con la venta de
productos unicos, entretenidos, bellos y a precios accesibles. En 2005, Casa & Ideas inicia
su internacionalizacion, inaugurando con éxito la primera tienda en Lima, Pert. Esta
apertura constituye el punto de partida del proceso de expansion a nivel latinoamericano.
Ese mismo afio, nace la segunda tienda en Lima y una tercera, en 2006. De esta forma, en
solo 5 afos, hoy existen un total de 11 locales en Peru, incluyendo no solo Lima, sino que
también las ciudades de Chiclayo, Arequipa y Trujillo. Lo anterior solo fue el inicio del
proceso de internacionalizacion, en efecto, Colombia ya cuenta con 2 locales funcionando y
se espera contar con mas de 30 para el afio 2014. En Bolivia la situacion es parecida,
contando con dos establecimientos a la fecha y una proyeccion de 6 locales mas para el afo
2014. Finalmente, en Estados Unidos, ya se abrid un local en el estado de Florida,
proyectando para este afio la apertura de otros 6 y posiblemente otros mas en los estados de
Texas y California.

b) Que la sociedad que representa, es una organizacién de mas de 1.200 personas, con un
equipo de mas de 40 disefiadores que hace del disefio una pasion diaria. Estos profesionales
desarrollan cada idea bajo los conceptos de originalidad, sencillez y belleza natural.
Selecciona a los mejores proveedores en todo el mundo, quienes fabrican y dan cuerpo a los
disefos, resguardando siempre la 6ptima relacion precio-calidad para los clientes.

¢) Que tal como aparece de la resefia de la historia de su representada antes efectuada, la
marca bajo la cual distingue su actividad econdmica y ha construido la cadena de tiendas de
que es duena en todo el pais y en el extranjero es CASA&IDEAS. Es asi como, el referido
nombre es notoriamente conocido en el pais y ha sido registrado como nombre de dominio
y marca comercial. En efecto: 1.- Matriz Ideas S.A. es duefia del nombre de dominio
casaideas.cl. IL.- Es duefia de marcas comerciales para el nombre CASA&IDEAS, como
también de frases de propaganda asociadas al mismo, entre otras:

1.- “CASA&IDEAS”, registro N°643.366, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la quinta region.

2.- “CASA&IDEAS”, registro N°643.365, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la cuarta region.

3.- “CASA&IDEAS”, registro N°643.367, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la décima region.

4.- “CASA&IDEAS”, registro N°643.364, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la octava region.

5.- “CASA&IDEAS”, registro N°643.363, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la séptima region.

6.- “CASA&IDEAS”, registro N°643.362, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la novena region.

7.- “CASA&IDEAS”, registro N°643.360, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la segunda region.

8.- “CASA&IDEAS”, registro N°617.564, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la region metropolitana.

9.- “CASA&IDEAS”, registro N°617.566, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la region metropolitana.
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10.- “CASA&IDEAS”, registro N°870.412, que distingue establecimiento comercial de
compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la region metropolitana.

11.- “CASA&IDEAS”, registro N°676.114, que distingue todos los productos de la clase
24,

12.- “ESTILO CASA&IDEAS”, registro N°676.115, que distingue publicaciones
periddicas y no periddicas, clase 16.

13- “CASA&IDEAS”, registro N°714.164 que distingue servicios bancarios, de inversion,
agencias de cambio y servicios relacionados con tarjetas de crédito.

14.- “CASA&IDEAS”, registro N°711.332, que distingue todos los productos de la clase
16.

15.- “CASA&IDEAS”, registro N°711.333, que distingue 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.

16.- “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 las clases 1 a la 34.

17.- “CASA&IDEAS LINEA BLOCK”, registro N°873.158, que distingue todos los
productos de la clase 20.

18.- “CASA&IDEAS”, registro N°711.334, que distingue servicios de distribucion,
transporte, embalaje, bodegaje y almacenaje de toda clase de articulos, servicios de
agencias de turismo, clase 39.

19.- “SOLO LAS MEJORES IDEAS DEL MUNDO PARA SU CASA EN
CASA&IDEAS”, registro N°599.994, frase de propaganda para ser usada en un
establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34.

20.- “CASA&IDEAS”, registro N°721.255, que distingue productos de las clases 20, 21, 25
y 28.

21- “IDEAS DE INVIERNO, IDEAS DE VERANO, IDEAS DE OTONO, IDEAS DE
PRIMAVERA EN CASA&IDEAS”, registro N°599.993, frase de propaganda para ser
usada en un establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la
34.

d) Que al igual que en el punto primero que antecede, obra a favor de su mandante como
antecedente de mejor derecho para la asignacion del dominio disputado, el ser duefio de una
marca comercial muy similar al nombre de que se trata. En efecto, la marca
“CASA&IDEAS” reproduce el elemento principal del nombre solicitado en autos
CASASIDEAS. Lo anterior, importard una asociacion entre el domino de autos y las
marcas registradas.

e) Que es posible tener por acreditados, los siguientes hechos:

1.- Matriz Ideas S.A. tiene como su actividad econdmica la venta al detalle de diversos
productos para el hogar, principalmente, de decoracidén, venta que efectiia a través de sus
locales propios denominados “CASA&IDEAS”, conforme se aprecia de las impresiones de
productos mencionadas.

2.- Matriz Ideas S.A. es titular de de registros marcarios para distinguir establecimientos
comerciales bajo el nombre “CASA&IDEAS” en el pais y para distinguir productos de
todas las clases de productos del Clasificador Internacional, ademas de ser titular de
registros para distinguir servicios y frases de propaganda aplicadas a sus establecimientos
comerciales, conforme se detallo precedentemente.
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3.- Matriz Ideas S.A. es titular del sitio web www.casaideas.cl el que usa para identificar su
negocio y que es practicamente idéntico al dominio solicitado en estos antecedentes

f) Que es posible concluir que el nombre casasideas.cl sera asociado por el publico
consumidor a su mandante y, ello es asi, por un doble juego de razones; el primero, la
similitud que presenta con la direccion de Internet usada por su parte casaideas.cl y, el
segundo, porque la agregacion de la letra S al nombre de dominio en disputa no es mas que
un subterfugio para intentar sacar ventajas de una marca conocidamente posicionada en el
mercado nacional y incipiente en el mercado internacional.

g) Que el primer solicitante, que hasta ahora no ha concurrido al juicio, no parece que tenga
interés en desarrollar alguna actividad econdmica real bajo el sitio www.casasideas.cl pues
le seria imposible, ya que mi mandante cuenta con el derecho exclusivo sobre el nombre y
dominio que utiliza para distinguir su negocio y actividad comercial www.casaideas.cl y
con sus marcas “CASA&IDEAS”

h) Que gravitan a su favor los siguientes criterios para determinar la asignacion del domino
de autos a la misma: a) que es duefa de un nombre de dominio similar, cuasi idéntico; b)
que es duefia de marcas registradas similares en el rubro que es propio a su objeto social y
que constituyen su marca principal; ¢) que bajo el nombre de autos pretende ejercer una
actividad econdmica real y licita y evitar confusiones; y finalmente, d) que la presuncién de
mejor derecho que asiste al primer solicitante ha sido desvirtuada por las pruebas que esta
parte acompafia que, ciertamente, demuestran su mejor derecho para la asignacion del
dominio en disputa.

1) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompafiados los siguientes
documentos:

1.- Impresion obtenida de la pagina www.nic.cl que acredita la propiedad de mi mandante
sobre el nombre de domino casaideas.cl (registro aparece a nombre de DH empresas S.A.,
mis mandantes son continuadores juridicos y patrimoniales de dicha sociedad).

2.- Impresiones obtenidas de la pagina www.inapi.cl que acreditan que mi mandante es
duefio de las marcas comerciales aludidas en lo principal.

3.- Impresiones obtenidas de la pagina de mi mandante www.casaideas.cl mencionadas en
el cuerpo de esta presentacion.

OCTAVO: Que, a fojas 95, con fecha 1 de abril del 2.011, este Tribunal arbitral, tuvo por
presentada la demanda de asignacion de nombre de dominio por don Enrique Dellafiori
Morales, abogado, en representacion del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos
ofrecidos, se tuvieron por acompafiados, con citacion.

NOVENO: Que, a fojas 96, con fecha 1 de abril del 2.011, este Tribunal Arbitral declaro
abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias hébiles, venciendo en
consecuencia el dia viernes 08 de abril de 2011, apercibiendo al primer solicitante a hacer
valer sus derecho en dicha oportunidad procesal.

DECIMO: Que a fojas 97, con fecha 13 de abril del 2.011, don Enrique Dellafiori Morales,
pide que se tenga por evacuado el traslado en rebeldia del primer solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 98, con fecha 15 de abril del 2.011 el Tribunal tuvo por
evacuado en traslado en rebeldia del primer solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 99, con fecha 15 de abril del 2.011, este Tribunal
Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-
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Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a
presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera
un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin
perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio.
Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada
y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las
cargas procesales establecidas en su propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el
ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que
se produzca la situacion conocida como la absolucion de la instancia o non likuet, que
existia en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez
estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez debera
dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevo la carga de la prueba” APUNTES
DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y.
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el
hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce
oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas,
siendo una sancion procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de
nuestro ordenamiento procesal tales como; el articulo 201 del Codigo de Procedimiento
Civil que declara la desercion del apelante que no comparece dentro de plazo; el articulo
435 del mismo Cdédigo, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la
persona que, citada por el acreedor que no tiene titulo ejecutivo, no comparece; y, por
ultimo, los articulos 693 y 695 del cuerpo normativo sefalado, relativos a Juicio de
Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser
formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendra
por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le
ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuirsele
responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros
arbitradores, no requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela
del juicio y, ademas, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su
posicion juridica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.
QUINTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede
tenerse en cuenta por interpretacion analogica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen
normas de politica de interés general relativas a la aplicacion y a las funciones del dominio
de primer nivel «.eu», asi como los principios en materia de registro, Reglamento que en su
articulo 22 N° 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en
un procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los plazos
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podran
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”.
SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas
procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion, y rendir la
prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas,

105



siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de
exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.
SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto
por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no
es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretension y de la defensa,
sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte
fundamental en el ejercicio de la funcion jurisdiccional.

OCTAVO: Que, el principio de adquisicion procesal, indica que el proceso esta formado
por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto
juridico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso
adquieren autonomia en el sentido que no so6lo surtirdn efectos en el sentido que la parte
que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras
palabras ello significa que los actos procesales no sélo se conciben en beneficio de la parte
que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada
por ellos.

NOVENO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del
proceso, el ambito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio
de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una
persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no
comparece ante tribunal competente deduciendo la accion, no se iniciard proceso alguno; por
otra lado, seran solo las partes las que podran sefialar expresamente la materia que desean que
resuelva el tribunal, siendo ademas ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso
el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en
estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no
pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.

DECIMO: Que el segundo solicitante ha comparecido en autos y ha rendido prueba
suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en
cuestion, asi, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional e internacional y
de gran prestigio en el area del disefio en el hogar en nuestro pais, lo que es un hecho
publico y notorio y ademas, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y
similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, como se ha acreditado en autos.
DECIMO PRIMERO: Que, la proteccion referida en el sistema de propiedad intelectual,
del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento
en que la legislacion de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en
el trafico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de
otro lado, la certeza juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.
Asi, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un
signo o marca en el &mbito econdmico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es,
que el titular esta facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el
derecho de esa persona, natural o juridica, de prohibir que terceros utilicen o saquen
provecho de su creacidn intelectual, cuestion esta tltima que aparece de especial relevancia
en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que
rola a fojas 2 consta que el primer solicitante es una persona natural cuyo giro o actividad
comercial no ha sido indicado.

DECIMO SEGUNDO: El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial
consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo
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solicitante ha actuado en armonia con nuestra Carta Fundamental y Legislaciéon Marcaria,
solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa
en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV
(1997), N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de
Portales Coya, Monica: "...el arbitro arbitrador esta llamado a fallar conforme a la
prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada
calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de
queja en contra de la sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que ello
ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda,
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”. Han sido las maximas de la
prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del
derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este
tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el
Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222
y siguientes del Codigo Orgéanico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor
derecho, asignar el nombre de dominio casasideas.cl al SEGUNDO solicitante MATRIZ
IDEAS S. A. RUT: 76.322.590-9.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes
de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales
se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electronicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvi6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Resolucion de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y
CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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