Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 51
Santiago, once de octubre de dos mil once

Vistos:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 4 de autos, articulos 160 y 170 del Cddigo 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

inscripcion del nombre de dominio “garden-house.cl”™

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 24 de Mayo de 2011, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “garden-house.cl”, existente entre dofia CLAUDIA CAROLINA PEREZ
MARAMBIO, RUT: 10.714.293-2, domiciliada en Inés de Suarez N° 6773,
comuna de Lo Espejo, ciudad de Santiago y LABORATORIOS GARDEN
HOUSE HOLDING S.A., RUT 99.517.300-K, representado por Estudio Albagli
Zaliasnik, quien comparece por su abogado don Enrique Weisselberger
Brilovich, ambos domiciliados en calle Miraflores N° 130, Piso 25, comuna y
ciudad Santiago.

Que por resolucién de fecha veinticinco de Mayo de 2011 el suscrito acepté el
cargo y juré desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible, y cité a las
partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia
1°de Junio de 2011, a las 15:00 horas, con la asistencia de LABORATORIOS
GARDEN HOUSE HOLDING S.A., representado por su abogado don Enrique
Weisselberger Brilovich, y se establecieron las bases del procedimiento arbitral,
y se notifico de lo obrado, con igual fecha y la parte rebelde dofia CLAUDIA
CAROLINA PEREZ MARAMBIO, mediante correo electrénico.

Partes litigantes: Son partes litigantes en la presente causa dofia Claudia
Carolina Pérez Marambio, primer solicitante del nombre de dominio “garden-
house.cl” y Laboratorios Garden House Holding S.A., segundo solicitante y
demandante de autos.

Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretension
de Laboratorios Garden House Holding S.A., expuestos en su demanda de

fojas 37:
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La parte demandante, funda su demanda de oposicidon a que se otorgue en
definitiva el registro de nombre de dominio “garden-house.cl” a la primera
solicitante e invoca los siguientes fundamentos:

Antecedentes de hecho y de derecho:

1.- Sefiala que Laboratorios Garedn House S.A., fue fundado el afio 1987, y
que es un laboratorio farmacéutico que elabora medicamentos y suplementos
alimenticios de origen natural , a partir de hierbas, vitaminas, minerales y fibras,
y que cuenta con filiales en varios paises de latino americanos, Estados Unidos
y Portugal.

2.- Que Garden House S.A., se identifica y se da a conocer en Internet
mediante su sitio Web “gardenhouse.cl”, un sitio multi pais, donde presenta sus
productos a lo menos en 16 paises en que tiene presencia, en el que informa a
los consumidores de sus medicamentos y suplementos alimenticios, entre los
gue destacan por su fama los productos Ciruelax y Finartrit Polvo.

3.- Que, tiene registrados los nombres de dominio “gardenhouse.cl”,
“houseandgarden.cl”, “housegarden.cl” y “hosengarden.cl”, y las marcas
comerciales Garden House, mixta, registro N° 879.977, para productos de la
clase 29, Garden House, denominativa, registro N° 861.665, para productos de
la clase 31, Finartrit Garden House, registro N° 786.758, que distingue
productos de la clase 5, T-Adelgaza Garden, registro N° 769.295, que distingue
productos de la clase 5, entre otros, y lo mismo, cita registros en Argentina,
Uruguay, Paraguay, Panamda, Colombia, Costa Rica, Brasil, México, EIl
salvador, Puerto Rico, Honduras, Estados unidos, El salvador, Guatemala,
Colombia, y el registro Comunitario Garden House, N° 1.158.781, para
distinguir productos de las clases 5, 29 y 30. Agrega que todos los registros
tienen como comun denominador el termino Garden.

Que la primera solicitante carece de registros marcarios y que la denominacion
Garden House goza de fama y notoriedad en su rubro.

4.-Que como criterios juridicos, cita en apoyo de su demanda el principio de la
relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, el que ha
sido reconocido por la Politica Uniforme de resoluciéon e Conflictos de Nombres
de Dominio, desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto
fundamental para la resolucion de conflictos , la titularidad de registros o
solicitudes de registros marcarios del signo en cuestion, para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios o si el nombre de dominio otorgado es
“idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto
de la cual la parte demandante tiene derechos”, criterio que indica debe ser

aplicado al caso de autos, y cita la sentencia dictada por el Juez Arbitro marcos
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Morales Andrade, en el caso “REC-A.CL", asignado al titular de la marca
“RECA”.

5.- Que la denominacién Garden House, se encuentra amparada por el articulo
584 del Cdédigo Civil y por el articulo 19 N° 25, inciso tercero de la Constitucion
politica, principio aplicado por el Juez Arbitro Juan Agustin Castellon Munita, en
sentencia de 27 de agosto de 2004, en el caso “Scotianhomes.cl”, asignado al
demandante The Bank Of Nova Scotia.

Que la marca Garden House goza de fama y notoriedad, atendido el registro
marcario citado, de fecha anterior a la solicitud de autos, y con una presencia
relevante en el mercado.

6.- Cita también la parte demandante el principio de doctrina de la dilucién, y en
virtud del cual si se asigna el dominio al primer solicitante los consumidores
tendran dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos
promocionados en la pagina Web GARDEN-HOUSE.CL, ya que se identifica
plenamente con la titular de la marca inscrita. Agrega, que en el caso de autos
no se puede aplicar el principio “first come, first served”, el que solo puede ser
aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre
el dominio, y en este caso debe ser aplicado en su calidad de “ultima ratio”.
Cita en su apoyo el articulo 14 de la Reglamentacion para el funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, y que establece que es
responsabilidad del solicitante que su inscripcibn no contrarie “derechos
validamente adquiridos por terceros”, y que en este caso se esta contrariando
los derechos de la parte demandante en la denominacion Garden House que
tiene protegida como marca comercial.

Finalmente cita la empresa demandante que debe considerarse el criterio de
las inversiones y proyectos desarrollados, o que no puede justificar que un
tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada.

Concluye la demandante en su escrito de demanda que conforme a los
antecedentes de hecho y derecho sefialados debe asignarsele el nombre de
dominio en disputa “garden-house.cl”.

La demandante acompafié a su escrito de demanda los siguientes medios de
prueba: 1.- Impresion obtenida en www.inapi.cl del sitio oficial del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, que da cuenta de la titularidad de los
registros de la marca GARDEN HOUSE, CIRUELAFIBRA GARDEN HOUSE,
MASTICALCIO GARDEN HOUSE, LIPOSOLUTION GARDEN HOUSE,
CIRUELAX DE GARDEN HOUSE, entre otras. 2.- Impresiones obtenidas de la

pagina Web de Laboratorios Garden House.
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Que con fecha 24 de Junio de 2011, el Tribunal dictd resolucién, teniendo por
interpuesta demanda arbitral por asignacion de nombre de dominio en disputa,
y confirio traslado a dofia Claudia Carolina Pérez Marambio, por el término de
quince dias habiles para su contestacion, y tuvo por agregados los documentos
probatorios acompafiados, con citacién, notificando a las partes por correo
electronico con igual fecha.

Que la parte demandada no presenté escrito de contestacion de demanda, por
lo que con fecha 22 de julio de 2011, se dictd resolucién teniendo por
contestada la demanda en rebeldia de la parte demandada y cit6 a las partes a
oir sentencia definitiva, la que se notificé con igual fecha a las partes mediante

correo electrénico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto del litigio que debe resolverse por este
sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde
asignar el nombre de dominio “garden-house.cl”, esto es, si a dofia Claudia
Carolina Pérez Marambio, primera solicitante, o bien a Laboratorios Garden
House Holding S.A., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene en su demanda que es titular
de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio “garden-
house.cl”, en consideraciéon a que tiene registrada la marca comercial GARDEN
HOUSE, para distinguir productos de las clases 3, 5, 7, 29 y 30, y de
CIRUELAFIBRA GARDEN HOUSE, para productos de la clase 5,
MASTICALCIO GARDEN HOUSE, para productos de la clase 5,
LIPOSOLUTION GARDEN HOUSE, para productos de la clase 5, CIRUELAX
DE GARDEN HOUSE, para distinguir productos de la clase 5, T-ADELGAZA
GARDEN HOUSE, para distinguir productos de la clase 5, FINARTRIT
GARDEN HOUSE, para distinguir productos de la clase 5, entre otras; y que
es titular del nombre de dominio GARDENHOUSE.CL, el que utiliza para dar a
conocer sus productos y la empresa en la red de Internet.

TERCERO: Que también ha invocado la parte demandante que su marca
comercial GARDEN HOUSE, goza de fama y notoriedad en el mercado de los
productos farmacéuticos y medicinales, mediante la cual ha desarrollado una
linea de medicamentos y suplementos alimenticios, principalmente en base a
productos naturales, ello desde el afio 1987 cuando se fundd el Laboratorio
Garden House, y cita sus productos CIRUELAX y FINARTRIT, entre otros,

alegacion de fama y notoriedad marcaria que en el caso de autos debe ser
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admitida, hecho que resulta ademas publico y notorio en el mercado relevante
en que opera la empresa demandante.

CUARTO: Que a lo indicado cabe agregar que en el caso en analisis, existe
una plena coincidencia entre la marca comercial GARDEN HOUSE y el nombre
comercial de la parte demandante, con el nombre de dominio solicitado por
dofia Claudia Carolina Perez Marambio, sin que consten en el proceso
antecedentes que justifiguen o legitimen asignar el nombre de dominio a la
primera solicitante, sino que por el contrario, toda la prueba documental
acompafada por la firma demandante, permite concluir que debe asignarsele el
nombre de dominio en disputa, atendido a que es titular de un mejor derecho
en este sentido, el que se funda en su afamada marca comercial Garden

House.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa, y de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 160, 170 y 636 a 640 del Cdédigo de
Procedimiento Civil, articulos 222 y 223 inciso 3° del Cdodigo Organico de
Tribunales, y a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, se
resuelve acoger la demanda de asignacion de nombre de dominio de fojas 37
de autos, y asignar el nombre de dominio “garden-house.cl” a Laboratorios
Garden House Holding S.A.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiquese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC
Chile, de igual forma.

Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil,
se designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres
Rios, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente

con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Monjitas 527 Of. 514 Santiago Teléfonos 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Andrés Torres Rios
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