FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO MASTERIDEA.CL
Santiago, 21 de enero de 2010.

VISTOS:

L. El correo electronico de fecha 31 de diciembre de 2008, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio MASTERIDEA.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 31 de diciembre de 2008,
en el que se adjunta copia del oficio N°10211.

3. El oficio OF10211 fecha 31 de diciembre de 2008, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre don Jean Paul Oliger Gonzalez, como primer solicitante y como
segundo solicitante DH Empresas S.A. representada por Estudio Dellafiori, que rola a fojas 3 del
expediente.

4. La individualizacién de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucién de fojas 6 de fecha 6 de enero de 2009, donde el suscrito acepta la designacion de
arbitro arbitrador v jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envid con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrénico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Correo electrénico que rola a fojas 8 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 7 de enero de 2009 de la aceptacion del suscrito como
arbitro del presente caso.

7. Formulario de admisién de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 9 y 10 de
autos en los cuales consta que la notificacién del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con
fecha 8 de enero de 2009, por correo certificado.

8. Resolucién de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 27 de enero de 2009, en la que
constan las firmas de don Jean Paul Oliger Gonzalez, como primer solicitante, y de dofia Javiera Badilla
Véliz en representacion de DH Empresas S.A., como segundo solicitante; 'y la del arbitro, la que fue
despachada con esta misma fecha por correo electronico, tal como consta a fojas 12 del expediente.

9, Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 27 de enero de 2009, por don
Enrique Dellafiori Morales, en representaciéon de DH Empresas S.A., en el que acompafia documentos



con citacién, acredita consignacién de honorarios arbitrales y delega poder a dofia Maria Javiera Badilla
Véliz para actuar en forma conjunta o separadamente en autos.

10.  Escrito que rola a fojas 18 y siguientes, presentados con fecha 9 de marzo de 2009 por don Jean
Paul Oliger Gonzélez, primer solicitante del nombre de dominic MASTERIDEA CL.

11.  Escrito que rola a fojas 40 y siguientes, presentados por don Enrique Dellafiori Morales en
representacion de DH Empresas S.A., en el que acompafia diversos elementos de prueba para acreditar
su mejor derecho al nombre de dominio en conflicto.

12.  Correo electrénico que rola a fojas 84 de fecha 11 de marzo de 2009, con ¢l que se dio fraslado a
la documentacion presentada por don Jean Paul Oliger Gonzalez y la presentada por DH Empresas S.A.

13.  Escrito que rola a fojas 85 y siguientes, presentado con fecha 19 de marzo de 2009 por don Jean
Paul Oliger Gonzalez, en el que responde a los argumentos presentados por el segundo solicitante.

14.  Escrito que rola a fojas 91 y siguientes presentados por don Enrique Dellafiori- Morales, en
representacion de DH Empresas S.A., en respuesta a los antecedentes aportados por el primer
solicitante.

Y TENIENDO PRESENTE:

L. Que el procedimiento de mediacion y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio ¢l, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

IT. Que a la audiencia del dia 27 de enero de 2009 a las 17:30 hrs., fijada en la resolucién que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordarfa el procedimiento del presente arbitraje,
asistieron don Jean Paul Oliger Gonzilez, como primer solicitante y dofia Javiera Badilla Véliz en
representacion de DH Empresas S.A., como segundo solicitante.

II.  Que en escrito presentado por don Jean Paul Oliger Gonzalez con fecha 9 de marzo de 2009,
argumenta que la inscripcion del nombre de dominio MASTERIDEA.CL, ha cumplido a cabalidad con
todos los requisitos establecidos por el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de
dominio CL. Que dicha inscripcién no ha sido abusiva ni se ha efectuado de Mala Fe, ya que el nombre
de dominio en conflicto no es idéntico o engafiosamente similar a la marca o producto de servicio de la
reclamante. Que la contraparte usa el dominio CASA&IDEAS.CL y pretende tener derecho sobre el
dominio MASTERIDEA.CL. Que al aceptar la tesis de la reclamante se podria concluir que ella se ha
apropiado de la palabra IDEA y que esta no podria ser incluida en ningin dominio o Nic.




IV.  Que don Jean Paul Oliger hace mencidén en su escrito, el interés legitimo que tiene con respecto
al nombre de dominio en cuestion, ya que corresponde al nombre de fantasia de la sociedad Proyectos
de Innovacién Desarrollo y Tecnologia Masteridea Limitada, de la cual es el administrador. Que dicha
sociedad ha sido tramitada de conformidad a derecho, otorgada por escritura publica, inscrita en el
registro de comercio y debidamente publicado en el Diario Oficial, haciéndose debidamente la
iniciacién de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, por lo que la sociedad cuenta con su rut
y con su pagina Web, la que se encuentra actualmente en funcionamiento.

V. Que el Sr. Jean Paul Oliger hace mencidn que la solicitud del nombre de dominio no ha sido
tramitado con el propdsito de venderlo, arrendarlo o negociarlo con el reclamante, considerando que este
dominio se encuentra en uso y funcionamiento por la Sociedad de Proyectos de Innovacion Desarrollo y
Tecnologia Masteridea Limitada o Masteridea Limitada; y que el reclamante no es propietario de
ninguna marca denominada con el Nic en cuestién. Que el giro que utiliza el reclamante en sus negocios
no tiene relacion con el utilizado por su empresa ya que realizan negocios de proyectos de innovacion y
tecnologia innovadora, Que no se puede sostener que su empresa haya utilizado el nombre de domino
con fines de lucro, intentando atraer usuarios de Internet y que ademds, no se pueden comparar el uno
con el otro ya que coinciden sélo en una palabra IDEA, la cual no llama a engafios ni confusiones, por lo
que no se puede comparar un dominio con el otro.

VI.  Que por tltimo, el sefior Jean Paul Oliger Gonzalez menciona que la solicitud del nombre de
dominio MASTERIDEA.CL fue realizada con fecha 30 de septiembre de 2008, segin consta en fojas
N°25 del expediente y que segiin extracto de escritura Pablica de constitucion de la Sociedad Proyectos
de Innovacién Desarrollo y Tecnologia Masteridea Limitada que rola a fojas 29 del expediente, puede
verse el nombre de fantasia Masteridea Limitada y consta que el nombre de dominio en disputa se
encuentra siendo usado por ¢! y que no fue solicitado con otros fines que sean el nombrar su empresa
para actuar en el mercado. Que el nombre de fantasia Masteridea Limitada se encuentra inscrito bajo en
el registro de comercio a cargo del Conservador de Bienes Raices de Santiago, en fojas 53.94, N°36697
del afio 2008, cuya copia se encuentra bajo fojas N°31 de autos.

VIL.  Que don Enrique Dellafiori Morales en representacion de DH Empresas S.A., presenté escrito
para acreditar el mejor derecho que le asiste a su representada, sobre el nombre de dominio
MASTERIDEA.CL, respecto a la solicitud del primer solicitante. Que sefiala que la sociedad a quien
representa es una empresa que desarrolla productos con disefio propio para el hogar que integran
estética, funcionalidad y bienestar, que ve el diseflo como un valor accesible a todas las personas y
trabaja para descubrir la belleza en todo lo que hace, que también cree en democratizar el disefio porque
a través de él las personas pueden obtener bienestar, expresar y renovar su identidad, crear ambientes
alegres y generar espacios cotidianos de juego y creatividad. Que su misién es ser una empresa lider en
Latinoamérica en productos con disefio propio. Que a partir de la primera tienda en Chile en el afio 1993
con el nombre CASA&IDEAS comienza una sostenida expansién con nuevos locales a lo Jargo de todo
el pais, que suman 26. El Sr. Dellafiori agrega que su representada inicié su internacionalizacién en
Peru, lo que constituyé un punto de partida en este proceso de expansion a nivel latinoamericano, y que
en solo 13 afios, a la fecha cuentan con 29 locales en total. Que la sociedad que representa es una
organizacién de cerca de 1200 personas en Chile y Pert, con un equipo de 40 disefiadores que hacen del
disefio una pasion diaria, que seleccionan a los mejores proveedores en todo el mundo, quienes fabrican
y dan cuerpo a los disefios, resguardando siempre la 6ptima relacién precio-calidad para los clientes.

VIII. Que don Enrique Dellafiori argumenta que DH Empresas S.A. es duefia del nombre de dominio
www.casaideas.cl y del dominio wwww.matrizideas.cl, segiin se acredita con copias obtenidas del Nic
Chile y que rolan a fojas 74 y 75. Que hace la comparacion entre los dominios antes mencionados y




MASTERIDEA.CL, y sefiala que son determinantemente parecidos, por lo que acreditaria un mejor
derecho sobre el dominio en conflicto a su mandante, que por ser ¢l duefio de dos nombres de dominios
similares y que recogen el elemento o concepto central del solicitado en autos. Que su representada es
duefia de marcas comerciales para el nombre CASA&IDEAS, &IDEAS, como también frases de
propaganda asociadas al mismo, tales como: &IDEAS, registro N°763.668, clase 16; &IDEAS, registro
N°735.081, clase 36; CASA&IDEAS, registro N°643.366, todos los productos de las clases 1 ala 34, en
la V regién; CASA&IDEAS, registro N°643.365, en las clases 1 a la 34, en la IV region;
CASA&IDEAS, registro N°643.367, clases | a la 34, en la X region; CASA&IDEAS, registro
N°643.364, clases 1 a la 34 en la VIII regién; CASA&IDEAS, registro N°643.363, en las clases 1 ala
34, en la VII region; CASA&IDEA, registro N°43.362, clases 1 a la 34, en la IX region;
CASA&IDEAS, registro N°643.360, clases I a la 34, en la II regién; CASA&IDEAS, registro
N°17.564, clases 1 a la 34 en la Region Metropolitana; CASA&IDEAS, registro N°617.566, clases 1 a
la 34, en la regién metropolitana; CASA&IDEAS, registro N°542.913, clases 1 a la 34, Region
Metropolitana; CASA&IDEAS, registro N°542.913, clases 1 a la 34, Region Metropolitana;
CASA&IDEA, registro N°676.114, clase 24; ESTILO CASA&IDEAS, registro N°676.115, clase 16;
CASA&IDEAS, registro N°714.164, clase 36; CASA&IDEAS, registro N°711.332, clase 16;
CASA&IDEAS, registro N°711.333, clase 35; IDEAS DE NINO EN CASA & IDEAS, registro
N°617.565, clases 1 a la 34; CASA&IDEAS LINEA BLOCK, registro N°556.051, clase 20;
CASA&IDEAS, registro N°711.334, clase 39; CASA&IDEAS, UN LUGAR PARA DESCUBRIR,
registro N°560.392, clases 1 a la 34; SOLO LAS MEJORES IDEAS DEL MUNDO PARA SU CASA
EN CASA&IDEAS, registro N°599.994, clases 1 a la 34; CASA&IDEAS, registro N°721.255, clases
20, 21, 25 y 28; IDEAS DE INVIERNO, IDEAS DE VERANOQ, IDEAS DE OTONO, IDEAS DE
PRIMAVERA EN CASA&IDEAS, registro N°599.993, clases 1 a la 34, todas las impresiones obtenidas
de la pagina Web de la INAPI que fueron presentadas como argumento, rolan a fojas 48 a la 69 del
expediente.

IX. Que el Sr. Dellafiori, agrega en su escrito que toda la publicidad desplegada bajo la cual se
ofrecen sus productos en tiendas propias denominadas CASA&IDEAS, se asimilan con el nombre de
dominio solicitado. Que de todo lo expuesto en su escrito, es posible tener por acreditado que DH
Empresas S.A. tiene como su actividad econdmica la venta al detalle de diversos productos para el
hogar, que se efectia a través de un gran trabajo publicitario y servicios financieros bajo el nombre
CASA&IDEAS. Que su mandante es conocida por su marca CASA&IDEAS e “&IDEAS” , marca que
opera en los negocios como vemos en los diversos registros para la clase 35, 36 y 39 a través de una
gréfica, un concepto o “Trade dress” el cual se verd afectado y perjudicado por el dominio solicitado por
la contraria.

X. Que con fecha 11 de marzo de 2009 se ha conferido traslado a los argumentos presentados por
ambas partes y don Jean Paul Oliger Gonzélez, primer solicitante, con fecha 19 de marzo de 2009
responde al escrito presentado por el representante de DH Empresas S.A., destacando que el presente
arbitraje tiene como fin ilustrar la conciencia de este arbitro, por lo que da por reproducidos todos y cada
uno de los argumentos para acreditar su mejor derecho al nombre de dominio MASTERIDEA.CL. Que
al aceptar la tesis del reclamante equivaldria a sostener que ella es duefia de una palabra del lexico
espafiol “IDEAS™. Que tampoco se interponen las clases en las que ha reclamado el Nic, ya que el
dominio en conflicto corresponde a una clase distinta a la de la reclamante, ya que sus giros son
totalmente diversos y su uso jamdés se prestard a confusion, y argumenta ademdas en su escrito, que la
reclamante inscribié el dominio MASTERIDEA.CL, teniendo presente que todas las menciones a
dominios previos usan la palabra IDEAS en plural v en esta oportunidad la ha solicitado en singular.
Que de una atenta lectura al Reglamento que rige esta pugna se deduce que la inscripcién del dominio
por su parte no ha sido abusiva ni se ha hecho de mala fe v que para el comin de las personas es



inconfundible el término MASTERIDEAS con CASA&IDEAS, mas aln cuando los giros comerciales
de ambas empresas no tienen relacion alguna como lo ha sefialado en los argumentos presentados por la
confraparte.

X1.  Que don Enrique Dellafiori Morales, con fecha 18 de marzo de 2009, en representacion de DH
Empresas S.A. argumenta contra la presentacién del primer solicitante del dominio en conflicto, y
sefiala que su mejor derecho sobre el nombre de dominio estd basado en el hecho de ser primer
solicitante y en que no hubo mala fe al solicitarlo y que corresponde al nombre de fantasia de la
sociedad titular que administra. Que al argumentar un mejor derecho sobre este dominio, su
representada es quien tiene el mejor derecho sobre el dominio no sélo por la gran cantidad de registros
marcarios que posee sobre el signo IDEAS y CASAIDEAS en casi todas las clases, ademas de la
historia de la compafiia, sino que, ademas mantiene una serie de registros de nombres de domino que
conforman una familia y engloban de alguna manera el concepto general de IDEAS. Que es necesario
destacar que su representada es titular de los nombres de dominio: DISENOIDEAS.CL,
IDEASDISENO.CL, IDEASPARATODOS.CL, IDEASPUBLICIDAD.CL, IDEASYREGALOS.CL,
IDHEA.CL, MATRIZIDEAS.CL, PRODUCTORDEIDEAS.CL, RADIOCASAIDEAS.CL, vy
REGALOIDEAS.CL., todos registrados a nombre de MATRIZ IDEAS S.A., que corresponde a la
segunda razén social de DH Empresas. S.A.

XII.  Que al consultar el buscador Google se ha comprobado que la palabra IDEA estd presente en
muchos nombres de dominio de distintos titulares que no tienen relacién alguna con la empresa del
segundo solicitante, tales como www.idea.net, www.idea.org, www.idea.int, www.ideared.org,
www.idea.com, www.edicionesidea.com, www.idea-mag.com, www.idea-org.net, www.idea-
europe.com, www.agenciaidea.es, www.ideacreativa.org, www.ideamuebles.com.

XIII.  Que el primer solicitante ha demostrado que la razén social de su empresa contiene, a fojas 31y
siguientes, el nombre MASTERIDEA, y que es conocida con ese nombre en forma piblica desde el mes
de noviembre del afio 2008, por lo que corresponde que este nombre de dominio sea asignado a esta
firma que lo ha usado en el comercio para distinguir sus actividades.

XIV. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte del primer y
segundo solicitante en cada uno de sus escritos y la ponderacion de toda la prueba instrumental
acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razon, el criterio racional puesto en
juicio, el sentido comln y la recta intencién, han permitido a este arbitro alcanzar la conviccion
necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio MASTERIDEA.CL

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio MASTERIDEA.CL, pedida por don Jean Paul Oliger
Gonzalez.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominic MASTERIDEA.CL, pedida por DH Empresas S.A.




NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucién con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Valentina Mora Cornejo y
don Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en A¥T)El Bosque Sur 130, piso 12,
comuna de las Condes. '
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