Fallo arbitral por dominio “tibco.cl”
ANDRES PATRICIO PERALTA GONZALEZ

-v-
TIBCO SOFWARE, INC.
REP.BEUCHAT BARROS Y PFENNINGER DOS S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 27 de Septiembre de 2012

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 16.315, de 28 de Junio de
2012, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue
notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto
trabado por la inscripcion del nombre de dominio

“tibco.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflictco: ANDRES
PATRICIO PERALTA GONZALEZ, particular, cuya



profesion no consta en autos, RUT NO© 13.666.418-2,

domiciliada en andres.peralta@nixus.cl, Santiago, Santiago,

quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de
dominio “tibco.cl”, el cual pidié a su favor el dia 29 de
Enero de 2012, a las 04:30:15 horas GMT y TIBCO
SOFWARE, INC., persona juridica dedicada al rubro de su
denominacion, representada por Beuchat, Barros vy
Pfenniger Dos S.A., RUT N° 96.786.540-0, ambos
domiciliados, para estos efectos, Europa N©°2035,
Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segundo
solicitante del mismo nombre de dominio “tibco.cl”, el cual
pidid a su favor el dia 22 de Febrero de 2012, a las
20:56:13, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 10 de Julio de
2012, la cual rola en los autos, el suscrito aceptd el cargo y
juré desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible,
fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas
de procedimiento para el dia 30 de Julio de 2012, a las
10,00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas
precedentemente fueron notificadas por carta certificada a
las partes, segun consta de los comprobantes de envio por
correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en

la forma correspondiente.



QUINTO: Que el dia 30 de Julio de 2012, tuvo lugar el
comparendo decretado en rebeldia del primer solicitante,
ANDRES PATRICIO PERALTA GONZALEZ, con la
asistencia de don FERNANDO URRA QUIROZ, Abogado,
quien comparece por TIBCO SOFWARE, INC,,
representada por BEUCHAT, BARROS Y PFENNIGER DOS
S.A., en virtud de patrocinio y delegacidon de poder que el
tribunal tuvo presente y por acompafados los documentos
respectivos. El arbitro procedié a calificar la consignacion
decretada, estimandola bastante y, acto seguido, ante Ia
inasistencia del primer solicitante el arbitro procedid a fijar
las normas de procedimiento a las que se cefiira la
controversia arbitral, todo ello segun consta del acta

levantada al efecto y que rola a fojas en los autos.

SEXTO: Que por resolucién de fecha 30 de Julio de 2012,
se notific6 a las partes el acta de la audiencia y las

resoluciones adoptadas en ella, como consta en autos.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante TIBCO
SOFWARE, INC., representada por BEUCHAT, BARROS Y
PFENNIGER DOS S.A., mediante escrito presentado por el
abogado don FERNANDO URRA QUIROZ, solicita Ia
asignacion del nombre de dominio “tibco.cl”, basado en los
siguientes fundamentos de hecho que se transcriben

textualmente de su propio libelo:

TIBCO (nemotécnico TIBX en NASDAQ) es un proveedor de
software (infraestructura) para compafias para usar

principalmente o como parte de ambientes de cloud



compufing. TIBCO ofrece a sus clientes la. posibilidad de
capturar informacion en el momento oportuno y actua
sobre la misma en forma preventiva para otorgar una
ventaja competitiva. Mas de 4000 clientes alrededor del
mundo entero confian en TIBCO para la administracién de
informacion, decisiones, procesos, personas y datos en
tiempo real.

TIBCO fue fundada en el afio 1997, con fondos estratégicos
provenientes de las empresas Reuters Holdings plc y Cisco
Systems. En este mismo afo comienza a desarrollar sus
servicios: la empresa sueca TELIA encarga a TIBCO
desarrollar la infraestructura para ofrecer informacién en
tiempo real de las principales industrias deportivas de los
Estados Unidos, a saber, NFL, NBA Y la PGA, siendo un
pionero en estos servicios.

TIBCO ha firmado acuerdos y alianzas con las empresas
mas importantes del mundo y entidades gubernamentales,
las cuales se han visto potenciadas gracias a los productos
y soluciones de mi representada. Entre estas empresas y
entes administrativos, que ya gozan de los beneficios de la
alianza con TIBCO, destacan: GLOBALSTAR, la principal
empresa proveedora de teléfonos satelitales; TELECOM
ITALIA; NASDAQ; AMAZON; eBAY; YAHOO; |Ia
TRANSPORTATION SECURITY AGENCY de los Estados
Unidos; el DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY de los
Estados Unidos; FBI; FEDEX; VODAFONE; RELIANCE
COMMUNICATION; UBS; S&P; LONDON STOCK EXCHANGE;



DELTA AIRLINESS; LUFTHANSA, DEUTSCHE BAHN; TOYOTA
FINANCIAL SERVICES; ALLSTATE; PFIZER; SHELL; P&G;
CNET; APPLE; GOBIERNO DE HANGZHOU en China; XCEL
ENERGY; CITI BANK DE HONG KONG, entre otros.

El crecimiento sostenido de mi representada en su mercado
especifico se ha debido, entre otros elementos, a su
politica de adquisiciones, destacandose la compra de las
siguientes compaiiias: EXTENSIBILITY; STAFFWARE;
SPOTFIRE; KABIRA; OPENSPIRIT y NETRICS.

Cabe destacar que en 2009 TIBCO desarrollé la red social
tibbr.com, la cual esta orientada al drea de negocios.

En la actualidad, TIBCO es una de las principales empresas
desarrolladoras de soluciones tecnoldgicas en el mundo
entero. Sus productos y servicios se dirige a los siguientes
ambitos: lealtad de consumidores, servicios financieros,
administracion gubernamental, cuidado de Ila salud,
seguros, farmacos, manufactura, ventas al por menor,
telecomunicaciones, utilities, negocios en general, gas y
petrdleo y transporte y logistica.

Interés en el nombre de dominio en disputa

Con fecha 29 de enero del afio 2012, don Andrés Patricio
Peralta solicitd el nombre de dominio tibco.cl, frente a lo
cual mi mandante presentd una solicitud competitiva con
fecha 22 de febrero de 2012.

La solicitud competitiva de mi representada se basa en ser
el creador y titular de la reconocida expresion TIBCO

alrededor del mundo entero, constituyendo un atropello



directo a su patrimonio empresarial que se haya solicitado
en nuestro pais un nombre de dominio idéntico por parte de
un tercero.

Cabe sefialar que el interés de mi representada no sélo se
basa en antecedentes formales, tales como son registros de
marcas comerciales y nombres de dominio en Internet, sino
que también en un uso amplio y sostenido de la expresion
TIBCO en el mercado relevante.

Es por lo anterior que mi mandante tiene un legitimo
interés en ser titular del nombre de dominio en disputa, lo
que ademas le permitird tener el control de una
herramienta que mal utilizada podria acarrearle enormes
perjuicios en su reputacién frente a los consumidores.
Mejor derecho para el nombre de dominio en disputa

TIBCO SOFTWARE, INC. es titular del siguiente registro de
marca comercial ante el INAPI:

e Registro N° 917.372 TIBCO SILVER (mixta), distintiva
de servicios cientificos y tecnoldgicos, asi como servicios
de investigacion relativos a ello; servicios de analisis y de
investigacion  industrial;  diseAio 'y desarrollo de
computadores y software; uso de software; uso de software
gue no se puede bajar como un servicio que comprende
servicios de web y herramientas que permite a los usuarios
desplegar, monitorear y manejar aplicaciones en una red
externa de maquinas; servicios de computadores
especificamente servicios de captacion de datos,

integracion 'y aplicacion de datos; servicios de



transformacion de datos; servicios de administracion de
procesos, servicios de conexion de datos; servicios de
procuracion de un programa computacional no descargable
que permite a sus usuarios compartir datos a través de un
portal y a través de un servicio de redes de computacion,
de la Clase 42. Este registro fue solicitado con fecha 21 de
julio de 2009.

Los derechos que emanan de este registro, incorporados
legitimamente al patrimonio de mi mandante, se
encuentran amparados por las garantias constitucionales
del articulo 19 N° 23 Y 24 de nuestra Carta Fundamental,
esto es, el derecho a la propiedad y el derecho de
propiedad.

Existiria una clara, abierta e injustificada violacion al
derecho exclusivo de mi mandante si el nombre de dominio
en disputa llegase a ser asignado a cualquiera otra persona,
considerando que existe identidad entre su nombre
comercial, el principal elemento de su marca registrada en
nuestro pais, y el nombre de dominio en disputa.

En el plano de los fundamentos juridico sefiala la funcién
que cumplen los nombres de dominio e invoca los diversos
criterios que existe, que se aplican al respecto y que no se
reproducen en este fallo por ser ampliamente conocidos y

aplicados por el arbitro suscrito.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 09 de Agosto de
2012, notificada con fecha 10 de Agosto de 2012, se

proveyo la demanda de asignacion de nombre de dominio



por la parte del segundo solicitante TIBCO SOFWARE, INC.,
se confirié traslado por tres dias al primer solicitante,
teniendo por acompanados los documentos en la forma

solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: El dia 20 de Agosto de 2012, se recibid la causa
a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes
controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las

III

partes en el nombre “tibco.cl” y utilizacion efectiva que las
partes han hecho del nombre “tibco”. Esta resolucion fue
notificada a las partes por correo electronico en la misma

fecha en que se dicté.

DECIMO: Que por escrito presentado por la parte del
segundo solicitante TIBCO SOFWARE, INC., representada
por Beuchat, Barros & Pfenniger, en lo principal se
acompafan documentos en parte de prueba con citacion,
en el primer otrosi, se reiteran los documentos
acompafados junto con la demanda y en el segundo otrosi
solicita se tenga presente lo que indica. El tribunal
proveyendo esta presentacidon, erradamente, sélo tuvo por
reiterados los documentos adjuntos a la demanda sin
pronunciarse se sobre otros contenidos.

UNDECIMO: Que la parte del segundo solicitante presenté
recurso de reposicién a fin que el tribunal se pronunciara
sobre todos los aspectos antes mencionados y que por
error habian sido omitidos.

DUODECIMO: Que por resoluciéon de 29 de Agosto de

2012, notificada con esa misma fecha, el tribunal acogié el



recurso de reposicion teniendo por acompafiados los
documentos en parte de prueba con citacién, por reiterados
los que esta misma parte acompand a su demanda y tuvo
presente la indicado en este mismo solicitante.

DECIMOTERCERO: Con fecha 13 de Septiembre de 2012,
el tribunal omitié el tramite de observaciones a la prueba
rendida y al proceso en general, porque soélo rindié prueba
el segundo solicitante. Esta resolucion se notificé a las

partes por correo electréonico con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo
solicitante, TIBCO SOFWARE, INC., Y por la documentacion
acompafada oportunamente a los autos y no objetada,
resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado
su trayectoria comercial protegiendo sus marcas
comerciales mediante solicitudes de inscripcion en el
Departamento de Propiedad Industrial, en las que se
incluye la expresion “TIBCO”, como se detalla en el acapite

séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este
sentenciador dilucidar si las solicitudes de inscripcidn de los
derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por
si mismas un mejor derecho al nombre de dominio

III
.

“tibco.c
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TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres
de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST
COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla
absoluta. Dicho principio tiene su excepcién en la
acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor
absoluto del este principio se verifica en aquellas
oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoracion, de modo tal que el Unico
modo romper dicha igualdad de derechos es con la
aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite
la parte de TIBCO SOFWARE, INC., presentd prueba
completa respecto de su mejor derecho, como segundo

solicitante, del nombre de dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba
esencial para este sentenciador, no solo la aplicacion del
principio FIRST COME FIRST SERVED, sino ademas que el
primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho
mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no
ocurrid, toda vez que si bien es cierto que concurrié a la
audiencia para fijar reglas de procedimiento, no es menos
efectivo que durante todo el resto del juicio no aportd

antecedente alguno que acreditase su pretension, por lo
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que no se formd en el arbitro arbitrador la conviccion de
que tenia mejor derecho al nombre de dominio en litigio.
QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de
dominio “tibco.cl” por parte del primer solicitante constituye
una amenaza a la identidad comercial del segundo
solicitante, que puede verse afectada por confusion,
porque al concebir el primer solicitante el nombre de
dominio en conflicto en funcién de las expresiones
“TIBCO”, ellas coinciden con las solicitudes de registro de
marcas del segundo solicitante.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al
nombre de dominio “tibco.cl” corresponderia al segundo
solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer
peticionario, quien como particular no demostré tener un
rubro o una actividad que se vincule con el dominio aludido.
Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 vy
siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion
y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

|II

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “tibco.c
al segundo solicitante, esto es, TIBCO SOFWARE, INC,,

representada por Beuchat, Barros & Pfenniger RUT NO©
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96.786.540-0, persona juridica dedicada al rubro de su
denominacion, domiciliada para estos efectos en Europa

N°2035, Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer
solicitante por no haber en autos antecedentes que

justifiquen hacerlo.

Notifiquese por correo electronico y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucidn por el Arbitro y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez

vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo



