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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
thonet.cl

Santiago, viernes veintiocho de octubre de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha cuatro de febrero de dos mil once, la sociedad Ralltech Industrial
Limitada, domiciliada en Manuel Antonio Matta 1801, Quilicura, Santiago, representada
por De La Barra, Ernst & Siebel, domiciliada en Malaga 232 E, Las Condes, Santiago,
solicitd la inscripcion del nombre de dominio “thonet.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha dos de marzo de dos mil once, la sociedad
Importaciones Checas Ltda., domiciliada en Av. Las Condes 6995, Las Condes, Santiago,
solicito igualmente la inscripcién del mismo nombre de dominio “thonet.cl”, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”,
contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 14309 de 16 de mayo de 2011 se designé al
infrascrito como arbitro para la resoluciéon del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las partes a
una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del
procedimiento sefalada, ambas partes, y no se produjo avenimiento entre las partes,
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segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N? 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 50, 56 y 63, las partes durante esta etapa hicieron valer sus correspondientes
derechos, solicitando respectivamente se les asigne en definitiva el nombre de dominio en
disputa.

A fs. 109 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual fue evacuado a fs. 118 y 122, respectivamente.

A fs. 124, se recibié la causa a prueba y se fijé6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se
reclama sobre el nombre de dominio thonet.cl”.

A fojas 173, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha cuatro de febrero de dos mil once, la sociedad Ralltech

Industrial Limitada, solicité la inscripcion del nombre de dominio “thonet.cl” ante NIC Chile.
Que posteriormente, con fecha dos de marzo de dos mil once, la sociedad Importaciones
Checas Ltda., solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “thonet.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacién y/o de fijacién del procedimiento,
concurrieron ambas partes y no se produjo avenimiento, segun consta en autos. En mérito
de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de
Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
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Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto
de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante,
expresa que la segunda solicitante fundaria su solicitud en el hecho de ser titular de las
marcas “Thonet”, registro 911.319 y “Thonetmobel”, registro 869.576, ambas para la clase
20, donde se incluyen los muebles. Agrega que ese hecho, no llevaria implicito la
asignacion del dominio ahora solicitado, ya que la expresion “Thonet”, seria reconocida
internacionalmente en lo que dice relacion con los muebles, ya que corresponderia al
apellido del sefior Michael Thonet, alemédn nacido en el afo 1796, quien fue un
constructor de muebles, disenador y creador de las técnicas del curvado de la madera y
que a partir del afo 1819, habria establecido una red de distribucién internacional para
vender sus propios disefios utilizando el nuevo método de la madera curvada que
desarroll6. Agrega que sus disefios serian conocidos mundialmente, y que la mas
conocida seria la numero 14 o Kaffeehausstuhl, y que acompafaria imagenes de la
misma, en su respectivo escrito.

Argumenta, que lo senalado precedentemente, tendria por objeto aclarar que la expresién
“Thonet”, no seria un término creado por la segunda solicitante y que el hecho que la haya
registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, no le otorgaria un
derecho preferente sobre dicha expresion, ya que seria genérica en lo que se refiere a
muebles, por cuanto indicaria su tipo y las caracteristicas que tendrian dichas sillas.
Arguye ademas, que el segundo solicitante, no podria ignorar lo dicho anteriormente, por
cuanto en su pagina web thonetmobel.cl, se encontraria una biografia del sefior Michael
Thonet y los muebles que se venden con el estilo creado por él.

Agrega, que la palabra “thonetmobel”, también inscrita como marca por el segundo
solicitante, significa en aleman “muebles thonet”. Que por lo dicho, no bastaria con
registrar marcas que en su oportunidad, no se habria sabido que eran indicativas o
genéricas, en lo que respecta a productos de la clase 20 para pretender apropiarse de
una marca y ahora de un dominio que a todas luces puede ser asignado a cualquier
persona, ya que corresponderia a una expresion genérica, en relacién con los productos

de la clase 20.
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Expresa, que tendria registrada la marca “Vienna Thonet”, registro 909.610, para la clase
35, para “servicios de gestion de negocios comerciales, administracion comercial, ventas,
importacion, exportacion y representacion de productos y servicios de publicidad”, lo que
demostraria que su solicitud, no seria un simple capricho, sino que dicha expresién
“Thonet”, estaria intimamente relacionada con sus negocios y que seria usada en relacién
con los mismos.

Senala que desde un punto de vista internacional, analizando las marcas y nombres de
dominio con dicha expresion, existiria una diversidad de titulares en distintos paises, lo
que llevaria a considerar que no existiria un Unico propietario al cual puedan otorgarse
derechos preferentes en estos asuntos y cita registros de U.S.A. y nombres de dominios
asignados a distintos titulares.

Expresa también, que la razén social de la segunda solicitante “Importaciones Checas”,
produciria un desconcierto en los consumidores, ya que confundiria en relacion al origen
del senor Thonet.

Agrega, que por lo expuesto, el segundo solicitante, no tendria derecho sobre el nombre
de dominio en disputa, ya que no lo habria creado, sélo pretenderia arrogarse su
asignacion, sin considerar su registro de marca, como la situacion ya descrita como marca
y como nombre de dominio.

Que en cuanto al derecho, arguye que en este caso es relevante ser el primer solicitante,
por lo que seria plenamente aplicable el principio “first come first served”, cuando ambas
partes tienen intereses equivalentes sobre el nombre de dominio en disputa, el cual
cederia en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripcién
abusiva o de mala fe, lo que no ocurriria en este caso, como tampoco existirian
antecedentes de que a través de la solicitud de autos, haya vulnerado normas sobre
abuso de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos
validamente adquiridos por terceros de acuerdo al Art. 14 de la Reglamentacion de Nic
Chile, ya que habria demostrado que existiria un legitimo interés en la asignacién del
dominio en disputa.

Senala ademas, que en la pagina Web www.thonet.cl , pretenderia mostrar los servicios
que presta en relacion a muebles con su marca “Vienna Thonet”, ya registrada y es por
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ello que los consumidores no tendran inconvenientes a que el nombre de dominio en
litigio quede a su nombre, puesto que no inducird a los consumidores a errores o
confusiones y que dichos productos y servicios que ofrece ya se apreciarian en su pagina
Web www.vienna.cl y que serian muchos los afos de trabajo en el mercado de dicha
marcay otras.

Argumenta que la asignacion del nombre de dominio en disputa “thonet.cl” a la segunda
solicitante, constituiria una causal de error entre el publico consumidor, que contradeciria
criterios determinados por ICANN, reconocidos por la Reglamentacion de Nic Chile.

Que por lo resenado, solicita se le asigne el nombre de dominio “thonet.cl”.

TERCERO: La parte de la segunda solicitante, Importaciones Checas Ltda, expresa que
seria una sociedad continuadora de la razén social HELENA CARRASCOVA, rol unico
tributario nimero 48.038.204-1, la que inicié sus actividades comerciales con el giro de
importaciones en el afo 1994.

Que hasta la fecha, se habria dedicado a la comercializacion de sillas arqueadas
procedentes de una fabrica situada en Republica Checa, empresa fundada por el
mueblista e inventor, Michael Thonet en el afio 1849.

Que el nombre de fantasia que utilizé en un principio desde el afo 1994, seria “Thonet
Mobel”, que significa muebles thonet en espafnol. Que sin embargo, en la actualidad
poseeria las marcas registradas, “THONETMOBEL” bajo el numero de registro 869.576,
para la clase 20, donde incluiria “muebles, espejos, marcos, productos, no comprendidos
en otras clases de madera.” y “THONET”, bajo el nUmero de registro 911.319, para la
clase 20, que incluiria “muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras
clases de madera; corcho, cafa, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,
ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas materias o de materias
plasticas”

Agrega, que la primera solicitante, la sociedad Ralltech Industrial Ltda., de alguna manera
tendria relacion con la sociedad VIENNA S.A., siendo continuadora o colaboradora de
ésta, y que se habria dedicado también desde el afo 1994, entre otras cosas, a la
importacion y comercializacién de sillas de madera arqueadas, y que desde esa fecha

existiria competencia en el mercado nacional entre ambas empresas.
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Senala que la relacién entre Ralltech y Vienna, se puede acreditar, ya que con el sélo
hecho de navegar en la direccion www.ralltech.cl, uno es inmediatamente redireccionado
al sitio web http://www.vienna.cl/.

Argumenta también, que de acuerdo a los antecedentes que se pueden obtener de la
pagina web de NIC CHILE www.nic.cl, se desprenderia que desde el afno 2000, el dominio
objeto del presente arbitraje, thonet.cl, habria sido registrado y renovado en numerosas
ocasiones por la empresa Viena S.A., o sea durante 11 afios consecutivos y que durante
dicho periodo, la empresa Vienna nunca habria utilizado el nombre de dominio
www.thonet.cl, ni siquiera con el objeto de utilizarla para redireccionar a su pagina web.
Arguye, que de lo anteriormente expuesto, no cabria duda que la unica intencién de la
empresa Vienna, seria impedirle la utilizacion de la marca THONET a través del sitio web
www.thonet.cl, presumiéndose por dicho hecho, un actuar que sé6lo se podria traducir en
competencia desleal.

Igualmente, hace presente que la marca “THONET”, habria sido posicionada en el
mercado chileno gracias a su seriedad y perseverancia comercial, que desde el afio 1994,
habria trabajado con los productos inventados por Michael Thonet.

A mayor abundamiento, expresa que la empresa Inversiones Liray S.A., solicité el registro
de la marca “Thonet”, para su registro en la clase 20, la cual habria sido rechazada por el
Departamento de Propiedad Industrial, por tener una similitud con la marca registrada
“thonetmobel”, por lo que podria prestarse para confundir a los consumidores. Que en el
informe del subdepartamento juridico del Departamento de Propiedad Industrial, de fecha
29 de Agosto de 1997, dispondria que la marca thonetmobel (muebles thonet), no resulta
carente de distintividad o novedad para la cobertura de la clase que pretende distinguir.
Senala ademas, que al ingresar al buscador, sitio web www.google.cl, la palabra “thonet”,

lo primero que arrojaria seria su pagina de dominio, www.importaciones.cl:

Que en cuanto al derecho, senala que uno de los objetivos de la propiedad industrial seria
eliminar la competencia desleal entre los actores de un determinado mercado econémico
y que la normativa de marcas jugaria un rol importante en orden a incentivar a las
empresas a ajustar su actuar a condiciones de justicia y lealtad, dentro de un marco que
evite las practicas ilegales o poco éticas. Agrega que la jurisprudencia arbitral habria sido
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uniforme en cuanto a que la relacién entre nombres de dominio y marcas comerciales
seria estrecha, sin perjuicio de que el nombre de dominio no seria una marca comercial,
pero en la mayoria de los casos, se comportarian como verdaderos signos distintivos.
Afirma que segun los antecedentes de hecho que ha sefalado, seria evidente de que
tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio thonet.cl.

Luego cita las normas sobre revocaciones de nombres de dominio.

Por dltimo sefala que habria trabajado por mas de dos décadas con la marca “THONET”,
y que sin embargo no habria podido utilizarlo a través de medios electronicos, toda vez
que habria existido un actuar de mala fe, tanto de la empresa RALLTECH, como la
empresa VIENA, con el objeto de impedir el uso legitimo de una marca registrada en
Internet, y que habria sido reconocido y posicionada en el mercado por el gran esfuerzo
de Importaciones Checas Ltda. y solicita en definitiva se le asigne el nombre de dominio
en disputa.

CUARTO: Que el primer solicitante al evacuar el traslado conferido, expresa, en primer
lugar, preguntandose, porqué el segundo solicitante, no solicitd en su momento la
revocacion del nombre de dominio en disputa, ya que habria sido asignado el 18 de
marzo de 2004, renovado en su oportunidad hasta enero del presente afno. Expresa que
anteriormente, este nombre de dominio, estaba asignado a la empresa “Viena S.A.” y
“Ralltech Industrial Ltda.” adquirié los derechos de propiedad industrial a Vienna S.A., en
relacion a diversas marcas comerciales y nombres de dominio, y que habria quedado
fuera de dicha venta, el nombre de dominio en disputa “thonet.cl”, por cuanto no se sabia
que socio permaneceria con este dominio y que luego que no se renovara, habria
procedido a solicitarlo y que seguiria con la empresa Viena, fabricante de muebles,
incluyendo las sillas “Thonet”.

Agrega y reitera lo dicho en su demanda, que el nombre de dominio en disputa, no seria
de exclusividad de una persona o firma internacional, sino que dado su caracter genérico,
tendria diferentes titulares que se dedican a la fabricacion de muebles y que porqué en
Chile seria diferente.

Senala también, que si la segunda solicitante habria podido coexistir pacificamente en el

mercado durante afos con el nombre de dominio thonet.cl a nombre de un tercero, no
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veria la necesidad o su mejor derecho, para ser la asignataria ahora del mismo.

Afirma ademas, que la sociedad “Importaciones Checas” no seria la continuadora legal de
Helena Carrascova, ya que tienen rut distintos, y que por ello hubo una transferencia de
una a otra de la marca “Thonetmobel” y no un cambio de nombre, por lo que la titularidad
de las marcas habria cambiado con los afnos, no impactando los afios en que fue titular de
la marca “Thonetmobel”.

Arguye también, que la segunda solicitante sefala en su escrito de demanda, que el
nombre de fantasia que utilizé en un principio desde el ano 1994 es “Thonet Mobel”, que
significaria mueble en esparol., por lo que seria un término genérico y que por un error
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, habria sido registrado en lo que se refiere
a muebles de la clase 20, entre otros, lo que no le daria derecho a apropiarse de un
nombre de dominio también genérico e indicativo de un tipo de muebles.

Que en cuanto a lo que dice la segunda solicitante, en relacion a que esta parte actuaria
de manera desleal, expresa que seria una empresa reconocida como seria en el mercado,
con clientes establecidos y que aumentaria cada dia mas por la calidad de sus productos
y que por su actuar no seria desleal y cita a continuacién los clientes que tiene.

Agrega que no seria la Unica empresa que se dedicaria a la fabricacion de sillas “Thonet”,
ya que al hacer una busqueda en “Google” acerca de sillas “Thonet” en Chile, se podria
ver otras paginas Web como cafemagister.cl, euromob.cl, ademas de la pagina Viena.cl y
que no seria la de la segunda solicitante, de las tres primeras del listado.

Expresa también, que le impresiona que la segunda solicitante, pretenda un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, cuando utilizaria como dominio
importaciones.cl, el cual claramente seria genérico e indicativo.

Concluye senalando la primera solicitante, que la expresion “Thonet” seria genérica, que
se dedicaria a los muebles con dicha denominacion, que la podria tener asignada hace
anos, por lo que tendria legitimos derechos sobre el nombre de dominio en disputa.
QUINTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado respectivo, solicita el rechazo
de la solicitud del nombre de dominio thonet.cl por parte de la sociedad Ralltech Industrial
Ltda y a su vez solicita la asignacion de dicho nombre de dominio.

Agrega, que al tener registradas las marcas “Thonet” Y “Thonet Mobel”, tal como lo habria
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sefalado la contraria, tendria un mejor derecho para solicitar la asignacién del nombre de
dominio en disputa.

Afirma que sin perjuicio, de que seria efectivo que la expresion “Thonet” tendria un
reconocimiento internacional, seria indispensable sefalar que en Chile habria sido
reconocida dicha expresion por el trabajo que habria realizado durante estos afios.
Senala, que la consecuencia que se produciria al asignar el nombre de dominio thonet.cl
a la sociedad Ralltech Industrial Ltda, seria la existencia de una confusion en los
consumidores, toda vez que la marca Thonet se encontraria estrechamente vinculada con
la empresa Importaciones Checas Ltda. Que dicha confusion seria capaz de producirle un
grave perjuicio, ya que la sociedad Ralltech Industrial Ltda, estaria solicitando el nombre
de dominio thonet.cl, con la finalidad de prestar servicios con relacién a muebles, con su
marca “Vienna Thonet” de la clase 35.

Senala que considera que el registro de la marca “VIENNA THONET”, se registr6 por
medio de la clase 35, bajo el N® 909.610, ya que la segunda solicitante tenia
conocimiento de que si solicitaban la marca en la clase 20, era probable de que esta parte
se opusiera, asi como también la Sefiora Conservadora de Marcas por oficio rechazara
dicha solicitud. Y que por ello, si se solicitdé la marca “VIENNA THONET”, con el objeto de
prestar servicios de gestion de negocios comerciales, administracién comercial, ventas,
importacion, exportacion y representacién de productos y servicios de publicidad”, con la
finalidad de relacionarla con la venta de muebles, productos que se encuentran
clasificados en la clase 20, considera que si se han vulnerado el principio de competencia
leal y ética mercantil.

Sefala que no desconoce la fama internacional de los muebles creados por Michael
Thonet, que sin embargo, no habria duda de que en Chile se le habria sido reconocido,
por la seriedad del trabajo que ha realizado durante afos, con los muebles inventados por
Michael Thonet, tal como se puede acreditar con los documentos que habria
acompanado.

Afirma ademas, que a partir del ano 1994, habria utilizado la marca Thonet y Thonet
Mobel en la totalidad de sus actividades comerciales en Chile, tal como se podria apreciar
con los documentos que acompafa, y que darian cuenta de la publicidad y las ferias en
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gue han participado durante anos.

Concluye senalando que la asignacién de thonet.cl, podria producir confusién en los
consumidores, lo que le traeria aparejado como consecuencia, un grave perjuicio
comercial, para quien durante afios se habria esforzado para que la marca Thonet sea
reconocida en todo Chile, por sus productos de gran calidad, solicitando en definitiva el
rechazo de la solicitud del nombre de dominio Thonet.cl a la empresa Ralltech Industrial
Ltda, y a su vez asignarle dicho nombre de dominio, con costas.

SEXTO: Que el primer solicitante rindié prueba documental y acompané a los autos los
siguientes documentos: 1)  Fotocopia del poder en virtud del cual actia en estos autos.
2) Copia de la pagina del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, del registro de la
marca “VIENNA THONET” N¢ 908.610. 3) Pagina Web de la Segunda Solicitante ubicada
en importaciones.cl. 4) Copia impresa de la pagina Web Wikipedia.org, con la biografia
del sefior Thonet. 5) Copia impresa de la pagina Web vienayyo.wordpress.com. 6) Copia
impresa de la pagina Web universodecoracion.com. 7) Foto de silla THONET de
Google.com. 8) Copia impresa de la pagina Web mueblesdomoticos.cl. 9) Copia impresa
de la pagina Web del Departamento de Marcas en Estados Unidos, donde se pueden ver
los registros de las marcas “Gebruder Thonet Vienna” y de “Thonet”. 10) Historia de
solicitudes del nombre dominio thonet.cl de la pagina Web de www.nic.cl., desde el afio
2004 a la fecha. 11) Busqueda en “Google” de sillas “Thonet” en Chile. 12) Impresién
pagina Web del Inapi de la marca thonet y thonetmobel, clase 20, a nombre de
Importaciones Checas Ltda. y Helena Carrascova. 13) Impresién pagina Web del Inapi de
la marca thonetmobel, clase 20, transferida a Importaciones Checas Ltda. 14) Impresién
de pagina Web de vienna.cl. 15) Copias de la pagina Web Whois en relacién a los
dominios thonet.com, thonet.org. 16) Copias de las paginas Web de los dominios
thonet.de, thonet.com.ar, thonet.com.br y thonet.fr.

SEPTIMO: Que el segundo solicitante rindié prueba documental y acompafié a los autos
los siguientes documentos: 1) Historia de solicitudes del nombre dominio thonet.cl de la
pagina Web de www.nic.cl. 2) Impresién pagina Web del Inapi de la marca thonet, clase
20, a nombre de Importaciones Checas Ltda. 3) Guia de empresas participantes en Expo
Trade Chile, segunda Feria internacional de alimentos, bebidas y gastronomia del afio
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2005. 4) Publicidad, fotografias, calendarios de la marca Thonet y sus productos, de
eventos, en distintos medios escritos. 5) Contratos de publicaciones de la marca Thonet.
6) 24 fotografias de muebles de restaurantes, bares y otros establecimientos.

OCTAVO: Que en la etapa de prueba, el segundo solicitante acompané a los autos y sin
objecion de contrario, entre otros, el registro de la marca comercial en Chile, “Thonet” ya
sefalado en el considerando séptimo de este fallo, siendo la fecha de dicha solicitud
octubre del afio 2009.

NOVENO: Que la fecha de constitucion de la sociedad, segunda solicitante,
Importaciones Checas Ltda., es el 9 de junio del afio 2004 y tiene como nombre de
fantasia “Thonet Mobel Ltda.”, por lo que usa dicho nombre “Thonet”, a lo menos desde el
afo 2004.

DECIMO: De lo anterior se colige que el segundo solicitante utiliza en Chile la palabra
“Thonet”, con anterioridad, en mas de seis afos, a la fecha de la solicitud del nombre de
dominio de autos del primer solicitante, que es de 4 de febrero de 2011 y que de acuerdo
a la prueba acompanada, la ha utilizado y publicitado en Chile en distintos eventos y que
ha vendido sus productos con el nombre “Thonet” a diferentes clientes en nuestro pais.
DECIMOPRIMERO: Que con relacién a lo expuesto por el primer solicitante, en torno a
qgue el dominio en litigio seria indicativo y carente de novedad, y que no fue creado por el
segundo solicitante, es preciso sefialar que tampoco fue de creacion del primer solicitante
y el resto de las alegaciones, no son aplicables a esta clase de juicios, ya que se trata de
argumentos propios de un juicio de marcas, de propiedad industrial, por lo que seran
desestimados.

DECIMOSEGUNDO: Que el hecho que el primer solicitante tenga registrada a su nombre
la marca “Vienna Thonet”, tampoco es suficiente para acreditar un mejor derecho, ya que
dicho registro es de fecha posterior, 25 de enero de 2011, al registro del segundo
solicitante de la marca “Thonet” y ademas, se refiere a una cobertura diferente a la
registrada por el segundo solicitante.

También debe ser desechado el argumento en torno a que el Instituto de Propiedad
Industrial se habria equivocado en su momento al otorgar la marca “Thonet”, ya que

mientras dicho registro se encuentre vigente, como consta en autos, es valido y tiene por
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lo mismo valor legal exclusivo y excluyente.

DECIMOTERCERO: Que a mayor abundamiento, el primer solicitante no acredité el uso
del nombre “thonet” e igualmente se desprende de la prueba rendida, que sus derechos
se encuentran suficientemente resguardados y que los nombres “Ralltech” y “Vienna”, son
los que le interesan e identifican sus productos y/o servicios y no otras denominaciones.

El resto de los argumentos esgrimidos por el primer solicitante, deben ser desechados,
por no representar un mejor derecho que haga variar lo resuelto precedentemente.
DECIMOCUARTO: Que de lo expresado se concluye, que no se configura en la especie
uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first
served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa “thonet.cl”. Que igualmente, no se ha acreditado mala fe en
el primer solicitante.

DECIMOQUINTO: Que por lo expuesto precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccion que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “thonet.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje, articulos 636 y siguientes del
Cadigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Codigo Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

l.- Que se asigna el nombre de dominio “thonet.cl” al segundo solicitante esto es a la
sociedad Importaciones Checas Ltda.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “thonet.cl” del primer solicitante la
sociedad Ralltech Industrial Limitada

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

IV:- Notifiguese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y por correo
electronico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad
de Chile en su oportunidad, para los fines correspondientes y devuélvansele los
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antecedentes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA

ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 21 - 2011.
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