Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
lobachile.cl

En Santiago a 14 de Noviembre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada

para resolver la disputa respecto del dominio lobachile.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacién de NIC
Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante GASTAO PENNA RATTO, domiciliado en Av. Vitacura 5648,

Vitacura, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Representando a LOBA GMBH & CO. KG (ESTUDIO
FEDERICO VILLASECA COMPANIA), domiciliado en Av. Alonso de Cordova N° 5151, piso 8, Las Condes,
Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 23 de Agosto de 2013, se recibié en mi oficina Oficio N° 18.450, materia solicita arbitraje
dominio lobachile.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con fecha 26 de Agosto de 2013 mediante carta certificada, de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile, este arbitro arbitrador declard aceptar el cargo y notifico a las partes en conflicto por medio
de carta certificada y las cito para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del
procedimiento para el dia 09 de Septiembre de 2013, a las 13:30 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 02 de Septiembre de 2013, mediante mail la Juez Arbitro le comunico a las partes que
la audiencia fijada para el dia 09 de Septiembre sera suspendida por imposibilidad de la Juez Arbitro,
quedando asi reprogramada para el dia 10 de Septiembre a las 13:30 horas.

Que con fecha 10 de Septiembre de 2013, siendo las 13:35 horas, no obstante en el acta se indica
12:35 horas, se llevd a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Primer
Solicitante GASTAO PENNA RATTO, y con la asistencia del Segundo Solicitante Representando a
LOBA GMBH & CO. KG (ESTUDIO FEDERICO VILLASECA COMPANIA), quienes conceden
patrocinio y poder a don Oscar Rodriguez, abogado; que comparece como agente oficioso en este
acto, para estos efectos ambos domiciliados en Av. Alonso de Cérdova N° 5151, piso 8, Las Condes,
Santiago, y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de
explorar la posibilidad de una conciliacién que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las
reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentacion NIC. Llamadas las partes a conciliacién no
se produce acuerdo, por lo que se procede fijar las normas del procedimiento.

Que con fecha 04 de Octubre de 2013 y dentro del plazo de 15 dias habiles, se presenté demanda de
asignacién de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante Representando a LOBA GMBH &
CO. KG (ESTUDIO FEDERICO VILLASECA COMPANIA)

Que con fecha 07 de Octubre de 2013, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante se
resuelve, A lo Principal: ratifica todo lo obrado; Primer Otrosi; demanda de asignacion de nombre de
dominio; Segundo Otrosi; acompafia documentos, con citacion; Tercer Otrosi; se tenga presente. Se
deja constancia que no se realizd ninguna presentacion por parte del Primer Solicitante. Que segun
punto N° 3 Fijado en las normas del Procedimiento, “En caso de recibirse presentacion de solo una de
las partes, el arbitro podra derechamente citar a oir sentencia”, por lo tanto se cita a las partes a oir
sentencia.
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7. Que con fecha 09 de Octubre de 2013, el Primer Solicitante GASTAO PENNA RATTO via mail sefiala
‘Estimada Gabriela, No estoy de acuerdo con su resolucidn, visto que esta alega que no presentamos
defensa, lo que no corresponde la realidad ya que el dia 03-10-2013 envié mail con la defensa.
Solicito a Usted verificar el envi6 de nuestra defensa”

8. Con fecha 10 de Octubre de 2013, se resuelve: Se deja sin efecto de oficio parte de la resolucién de
fecha 07 de Octubre 2. y se reemplaza por la siguiente: 2. A presentacion del Primer Solicitante,
téngase presente.

En mérito de lo anterior también se deja sin efecto punto 3. de la resolucion e fecha 07 de octubre del
2013 y se reemplaza por la siguiente: 3. de acuerdo al punto N°3 fijado en las normas de
procedimiento, “se da inicio a un plazo de 10 dias habiles para observaciones y comentarios a los
escrito y pruebas.”

9. Con fecha 28 de Octubre de 2013, se resuelve que a la fecha, no se recibi6 presentacion de ninguna
de las partes, por lo cual de acuerdo al punto N°4 fijado en las normas de procedimiento, “Vencido el
plazo indicado, la causa quedara en estado de oir sentencia, y se resolvera la disputa con los
argumentos que cada parte pueda o no haber presentado”, por lo cual se cita a las partes a oir
sentencia

10. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

l- PRESENTACION DE ARGUMENTOS Y PRUEBAS PARA LA PROPIEDAD DEL DOMINIO
LOBACHILE.CL

1- Tenemos la prioridad en la solicitud del dominio.

2- El dominio solicitado es para la representacion de un modelo de ropa Brasilefio.

3- También esta pensado para un marca de disefio de ropa femenino caso no logremos la
representacion de la ropa esta.

4- Todos los derechos del dominio estan debidamente cancelados a NIC CHILE.

5. Presenta ejemplos de l6s productos a promover bajo el dominio tales como medias (vestuario de
mujer) VOCE  ESCOLHEU: MEIAS-CALCAS | Loba 3/4 | Lupo.

11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

l.- El signo distintivo “LOBA®” es de propiedad de nuestro cliente, como se infiere a continuacion de
los siguientes registros marcarios, a saber:
- Registro N° 963.403, para la marca comercial “LOBA®”, concedido con fecha 21 de septiembre del
2012, para la clase 2.
-Registro N° 712.602, para la marca comercial “LOBA®”, concedido con fecha 22 de diciembre del 2004,

para la clase 2 y 3.

-Solicitud N° 990.566, para la marca comercial “LOBA®”, presentada con fecha 24 de enero del presente,

para la clase 3.

De esta manera sostenemos, a prima facie, que nuestro cliente tiene un mejor derecho sobre la expresion
solicitada, por cuanto se encuentra contenido la solicitud de este nombre de dominio en las marcas
comerciales que hemos sefialado.

La propiedad plena que tiene nuestro cliente sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce
y, disposicidn, a sazén de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el
bien es capaz de proporcionar y le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos
marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio.

Il.- Debemos sefalar que el nombre de nuestro cliente es LOBA GMBH & CO. KG.
Como consecuencia de aquello, lo que esta protegiendo por medio de esta solicitud conflictiva es el nombre
de su razdn social.

lll.- De acuerdo a lo anterior, sostenemos que quien tiene, sin duda alguna el mejor derecho respecto
del nombre de dominio y, de esta forma corresponde que éste le sea asignado en definitiva, es nuestro
mandante por cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber:



e Criterio de la titularidad de marcas comerciales.
e Pertenecer al nombre de dominio al nombre comercial de nuestro cliente. .
e |dentidad del signo marcario con respecto al nombre de dominio solicitado.

IV.- POR TANTO, A UD. PIDO: Tener por interpuesta demanda de asignacion de nombre de dominio en
contra de Gastao Penna Ratto, ya individualizado, solicitando acogerla en todas sus partes y como
consecuencia declarar que, sobre la base de los argumentos expuestos, el mejor derecho sobre el mismo
corresponde LOBA GMBH & CO KG, asignandole el dominio de estos autos y desechando en todas sus
partes la pretension de la contraria, con expresa condena en costas.

12. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafiados los siguientes documentos:

Certificado de Registros marcarios y solicitud citados en el cuerpo del escrito.
Poder especial otorgado por mi mandate, entre otros a este mandatario

CONSIDERANDO:

1.

Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un
Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde
determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado lobachile.cl, y si
eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos
adquiridos por el otro solicitante.

Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca LOBA,
registrada en clases 02 para barnices, pinturas y otros y en clase 03 para preparaciones para
blanquear, jabones, cosméticos y otros, de acuerdo a la prueba rendida en autos.

Que por otra parte, el Primer Solicitante sefiala que el dominio solicitado es para la representacién de
un producto brasilefio consistente medias (vestuario femenino ropa interior) de acuerdo a ejemplos
contenidos en su presentacion.

Que a juicio de este arbitro no se produciria colision entre las actividades comerciales de ambos
solicitantes, si el Primer Solicitante utiliza el dominio lobachile.cl de acuerdo a lo sefialado en su
presentacion, esto es para promover productos de ropa interior como son las medias y otros
similares, ya que los registros marcarios del Segundo Solicitante abarcan los productos pinturas y
cosméticos en una apretada sintesis de sus coberturas marcarias, de lo cual se desprende que las
actividades en las cuales se desenvuelven ambos solicitantes pueden coexistir sin confusion. Esta
conclusion se base en el hecho alegado y probado por parte del Primer Solicitante de dedicarse al
rubro de medias, ropa interior y similares, y en consecuencia al hecho de no dedicarse ni planear
dedicarse el Primer Solicitante a los rubros de las clase 02 y 03 indicados en los cuales el Segundo
Solicitante desarrolla su actividad comercial y utiliza su marca Loba, ya que de lo contrario se
produciria una vulneracién de las marcas registradas de titularidad del Segundo Solicitante en las
clases ya indicadas.

En tales circunstancias y considerando los planteamientos expuestos acerca del rubro en el cual se
desempefia el Primer Solicitante, que difiere del rubro y de las marcas registradas por el Segundo
Solicitante.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio lobachile.cl al Primer Solicitante, Gastao Penna Ratto.

Con respecto a la condena en costas no ha lugar

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.



Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 14.163.702-9 RUT: 16.278.653-9



