FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO LECHUZA.CL

Santiago, 12 de septiembre de 2011.

VISTOS:

1. El correo electrénico de fecha 9 de marzo de 2011, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio LECHUZA.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electronico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 9 de marzo de 2011, en el
que se adjunta oficio N°13855.

3. El oficio OF13855 fecha 9 de marzo de 2011, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre don Rodrigo Fernando Sepulveda Gamonal, como primer solicitante y
como segundo solicitante Geobra Brandstatter GMBH & CO. KG, representada por Sargent & Krahn,
que rola a fojas 3 del expediente.

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

5. - Laresolucion de fojas 6 de fecha 11 de marzo de 2011, donde el suscrito acepta la designacién
de arbitro arbitrador y 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
enviod 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. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 v 9 de autos
en los cuales consta que la notificacién del ntimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 14
de marzo de 2011, por correo certificado

7. Correo electrénico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 14 de marzo de 2011, de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 24 de marzo de 2011, en la que
constan las firmas de don Rodrigo Seplilveda Gamonal, en su representacion y don José Ignacio Judrez
en representacién de Geobra Brandstatter GMBH & Co. KG., como segundo solicitante; vy la del
arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrénico, tal como consta a fojas 12
del expediente.




9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 24 de marzo de 2011 por dofia
Maria Luisa Valdés Steeves en representacion de Geobra Brandstatter GMBH & Co. KG., como
segundo solicitante, con el que asume patrocinio y poder, acompafia documentos y delega poder a don
José Ignacio Juarez para actuar en autos.

10. Escrito que rola a fojas 25 y siguientes presentados con fecha 8 de abril de 2011 por don Alfredo
Montaner Lewin en representacién de Geobra Brandstatter GMBH & Co. KG, con el que presenta
demanda arbiiral por la asignacién del nombre de dominio LECHUZA.CL, acompafia documentos de
con citacién, asume patrocinio y delega poder.

Y TENIENDO PRESENTE:

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

I Que a la audiencia del dia 24 de marzo de 2011 a las 18:00 hrs., fijada en la resolucion que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
asistieron don Rodrigo Sepialveda Gamonal, como primer solicitante y don José Ignacio Juirez en
representacién del segundo solicitante Geobra Brandstatter GMBH & Co. KG.

1. Que don Alfredo Montaner del Estudio Sargent & Krahn, en representacion de Geobra
Brandstatter GMBH & Co. KG., presentdé demanda arbitral en contra de don Rodrigo Fernando
Sepulveda Gamonal, con el objeto que la asignacion del nombre de dominio LECHUZA.CL, recaiga en
su representada, conforme a los argumentos que se exponen en autos y en consideracién a las
disposiciones contenidas en el texto actualizado del Reglamento de Asignacién de Nombres de dominio
en CL y al Convenio Paris.

IV.  Que don Alfredo Montaner menciona que su representada Geobra Brandstatter GMBH & Co.
KG., conocida como el Grupo Brandstatter, empresa alemana con sede en la ciudad de Zindorf, fundada
en ¢l afio 1876 por Andreas Brandstatter. Que desde sus inicios el Grupo Geobra se destacd por sus
descubrimientos e innovaciones en el 4rea de los disefios ornamentales y candados. Que en el afio 1921
desarrollan una linca de juguetes metilicos para nifios; cajas registradoras y modelos a escala que le
valieron el reconocimiento de sus clientes. Que en el afio 1954 deciden cambiar su linea de produccién
de productos fabricados en base a la tecnologia de fundicion inyectada de plastico incursionando con
gran éxito en el desarrollo de juguetes y otros accesorios para el hogar. Que tras un periodo de ventas
exitoso que le permitié llevar sus productos fuera de Alemania, el grupo Brandstatter introdujo en el
mercardo en 1970 los reconocidos juguetes PLAYMOBIL, que hasta la actualidad gozan de gran fama




entre los nifios y que con esta marca le permitié internacionalizar su produccion transformandose en una
de las empresas més reputadas en su drea. Que desde entonces el grupo Brandstatter ha continuado el
proceso de expansion al resto del mundo, llegando sus productos a gran parte del orbe. Que sus
constantes innovaciones tecnologicas le han permitido crear nuevas lineas de productos como maceteros
LECHUZA y en el afio 2000 ya gozaban de gran fama, reconocimiento y prestigio dentro de los
consumidores. Que la linea de productos LECHUZA de su representada esta en ¢l mercado desde el afio
2000 y desde entonces convence en igual medida tanto a jardineros interioristas profesionales como a
usuarios finales por sus soluciones bien pensadas en el sector de las macetas y accesorios. Que la idea
del producto surgi6 de la reflexiones del propietario de la empresa Horsi Brandstatter y que LECHUZA
surgié de la blisqueda de macetas para su uso privado, estéticamente apropiadas como para interiores y
exteriores con un sistema de riego de larga duracién, al no encontrar ningin producto con estas
caracteristicas en el mercado encargd a su equipo de desarrollo en Alemania una solucidn, surgiendo asi
LECHUZA. Que durante el afio 2006 dicha marca exporté a mas de 50 paises de todo el mundo, la que
se ha posicionado como una marca lider en macetas y accesorios en un mercado muy competitivo.

V. Que el Sr. Montaner argumenta en su escrito, que es reconocida y légica la actitud de los
usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares, por lo que en este
caso el usuario asociard inmediatamente el nombre de dominio LECHUZA.CL a un sitio con
informacion relativa a los innovadores productos del mismo nombre de Geobra Brandstatter GMBH &
Co. KG. Que resulta pertinente rescatar que su mandante ya es titular de un nombre de dominio idéntico
al dominio disputado con la extensiéon .COM este es LECHUZA .COM. Que su representada cuenta con
¢l registro de numerosas marcas como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado
y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el INAPI, dentro de las
que se encuentran el registro para la marca LECHUZA, N°902.833, clase 21, cuya copia del registro rola
a fojas 50 del expediente. Que a protegido dicha marca en el extranjero con los registro N°3312862, en
las clases 11 y 21 en los Estados Unidos; N°2543942, clases 20 y 21, en los Estados Unidos;
N°®009096405, clases 1 y 21 en la Unién Europea; N°001407394, clase 21, Unién Europea y registro
N°830582983, clase 21, en Brasil, cuyos copias de registros se adjuntan al expediente y rolan a fojas 51
a la 55. Que de lo antes mencionado, se puede apreciar que es su representada es quien tiene
efectivamente un interés y vinculo legitimo de la expresion LECHUZA, fundando sus marcas para
distinguir su empresa y productos del mismo nombre, lo que acredita un mejor derecho de su
representada sobre el nombre de dominio en conflicto.

VI, Que con fecha 24 de marzo de 2011, se envio por correo electrénico copia del acta de
comparendo a cada una de las partes, en donde se fijaron las normas de procedimiento del presente
arbitraje. Que se establecié que las partes tendrian un plazo de 10 dias para presentar argumentos y
pruebas para demostrar su mejor derecho sobre el dominio en litigio. Que vencido el plazo, solo el
segundo solicitante presentd argumentos y que a la fecha el primer solicitante no ha hecho presentacién
alguna para defender su mejor derecho sobre el dominic LECHUZA.CL.

VII.  Que las marcas de propiedad del segundo solicitante ¥ el nombre de dominio.COM del cual es
dueflo, ademas del uso efectivo de esta expresién y la fama y notoriedad con la que cuenta, demuestra el
mejor derecho al dominio LECHUZA.CL por parte del segundo solicitante de Geobra Brandstatter
GMBH & Co. KG. '




VHI. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Geobra Brandstatter GMBH & Co. KG., han demostrado su mejor derecho sobre ¢l
nombre de dominio LECHUZA.CL.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio LECHUZA.CL, pedida por Geobra Brandstatter
GMBH & Co. KG.

2. Rechazar 1a solicitud de nombre de dominio LECHUZA.CL, pedida por don Rodrigo Fernando
Septlveda Gamonal.

NOT;FIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico.

Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nuflez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.
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