TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: timbredegoma.cl
Rol N°. 061- 2007
OFICIO NIC:OF 07169

En Santiago a 21 de Junio de 2007

Que los sefiores VICTOR RIVERA IMPRESORES (VICTOR ALEJANDRO
RIVERA GONZALEZ), siendo su contacto administrativo domiciliado en San
Francisco 1045, Santiago, Santiago, solicitd con fecha 31 de Octubre de 2006, el
nombre de dominio timbredegoma.cl y, a su vez, HUMBERTO GARETTO E HIJOS
LIMITADA, siendo también su contacto administrativo, domiciliado en Nueva York
47, Santiago, solicitd, con fecha 10 de Noviembre de 2006, el mismo nombre del
dominio, timbredegoma.cl;
Que mediante Oficio OF 07169, de NIC Chile se design6 a la suscrita como Arbitro
para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre del dominio
timbredegoma.cl;
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeiiarlo fielmente, se citd
a las partes segtn resolucion de fecha 29 de Enero de 2007, que rola en autos, mediante
carta certificada, a una audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento a
celebrarse el dia 01 de Marzo de 2007, a las 09:30 horas;
Que con fecha 01 de Marzo del 2007, a la hora fijada se lleva a efecto la audiencia con
la asistencia de don Felipe Nufiez Tobar en representacion de Humberto Garetto e
Hijos Ltda y en rebeldia de don Victor Alejandro Rivera Gonzélez;
Que con esa misma fecha comparece por escrito don Humberto Garetto Vives, quien
en lo principal designa abogado patrocinante y confiere poder al abogado Cristidn
Ramirez Tagle, en el otrosi, acompafia copia de cesidon, Modificacion y Texto
refundido de la sociedad “Humberto Garetto e Hijos Ltda”, a lo que este tribunal
proveyo téngase presente y por acompafiado documentos, con citacion.
Que con esa misma fecha comparece don Cristidn Ramirez Tagle, en representacion de
Humberto Garetto e Hijos Ltda, quien delega poder a don Felipe Nufiez Tobar, a lo que
este tribunal proveyo, téngase presente.
Con fecha 14 de Marzo de 2007, comparece don Cristidn Ramirez Tagle, quien en lo
principal solicita se le asigne el nombre de dominio, por los siguientes argumentos: su
mandante es una persona juridica de derecho privado mercantil, creada el afio 1960, y
que en la actualidad se sujeta a las normas de las Sociedades de Responsabilidad
Limitada. Sin embargo ella tiene su origen 80 afios antes. En efecto el afio 1880 llega el
primer Garetto a Chile, quien luego de trabajar para una familia italiana instala un
pequefio local llamado “Timbri” que en italiano significa “sello de goma”, la empresa
familiar fue creciendo y en la actualidad es la empresa lider del mercado nacional en la
fabricacion de sellos de goma, tiene una participacion en el mercado del 52%.
Sefiala que existen ciertos criterios para resolver los conflictos que se susciten, dentro
de ellos encontramos el principio first come first served en virtud del cual el primer
solicitante se encuentra en mejor posicién en relacion al segundo en cuanto a la
asignacion del nombre de dominio, siempre y cuando se encuentren ambos solj¢itantes
en igualdad de condiciones en cuanto al mejor derecho que se alega. Se Tkt qiieisu
mandante es duefia entre otras marcas de “ Garetto La casa del ti rel’,_‘iGa;etﬁb
timbri”, “Garretto todo timbre”. Estima que el nombre de dominio dispytgdo éb'@ﬁ%s o
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simple vista se advierte que se encuentra incorporado en las marcas de su representada.
Recuerda que la marca “Garetto, la casa del timbre” corresponde a la categoria de
marcas comerciales que gozan de fama y notoriedad en el mercado. La doctrina
nacional ha considerado que la relacion entre marcas y dominios debe ser estrecha, y
por lo mismo debe ser resuelta entre otros criterios, en estrecha atencion a la titularidad
de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Dado los antecedentes
expuestos se hace evidente que el pablico usuario de Internet al ingresar a un sitio cuyo
nombre comience con la denominacion “timbredegoma”, creera que se trata de un sitio
cuya asignacion corresponde a su mandante.
Sefiala que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante sin duda alguna
tendria el caracter de abusiva, cita el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile.
Sefiala, también, que su representada es duefia de una serie de dominios en Internet que
se relacionan con el disputado: timbresautomaticos.cl; timbresmicroporosos.cl;
numeradores.cl; fechadores.cl; tampones.cl; sellosdegoma.cl; sellosdeagua.cl;
sellossecos.cl; lapiztimbre.cl; sellosautomaticos.cl; tintasparatimbres.cl;
timbresdemadera.cl.
Considera que los motivos sefialados son suficientes para estimar que a su mandante le
asiste un mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio “timbredegoma.cl”. En
el primer otrosi, en apoyo su pretension, acompafia los siguientes documentos:
Fotocopia de los titulos de registros de marcas comerciales: “Garetto Timbri”;
Solicitud N° 590.914; Registro N° 661.231 y “Garetto la casa del timbre”, Solicitud N°
426.803 Registro N° 533.628 y fotocopia de solicitud e inscripciéon marca comercial
“Garetto Todo Timbre”, Registro N° 673.259; fotocopia de escritura de constitucion de
la sociedad Humberto Garetto e Hijos Limitada de fecha 10 de marzo de 1960, copia
de extracto y de la publicacion en el Diario Oficial; fotocopia de escritura de
modificacion social, de fecha 7 de mayo de 1973; fotocopia escritura, extracto y
publicacién modificacion social del afio 1986; fotocopia extracto y publicacion
modificacion social de fecha 9 de noviembre de 1987; fotocopia escritura de
modificacion de Sociedad de la empresa Humberto Garetto e Hijos Limitada, de fecha
26 de septiembre de 1988, copia del extracto y publicacion en el Diario Oficial;
fotocopia escritura de modificacion de Sociedad de la empresa Humberto Garetto e
Hijos Limitada, de fecha 19 de marzo de 1996, copia del extracto y publicacion en el
Diario Oficial; fotocopia escritura de modificacion de Sociedad de la empresa
Humberto Garetto € Hijos Limitada, de fecha 31 de mayo de 2004; copia del extracto y
publicacion en el Diario Oficial; fotocopia escritura de modificacion de Sociedad de la
empresa Humberto Garetto e Hijos Limitada, de fecha 29 de noviembre de 2005, copia
del extracto y publicacion en el Diario Oficial; fotocopia escritura de modificacion de
Sociedad y texto refundido de la empresa Humberto Garetto € Hijos Limitada, de fecha
8 de septiembre de 2006, copia del extracto y publicacién en el Diario Oficial,
asimismo se adjunta copia de la respectiva inscripcion en el registro de comercio;
fotocopia sentencia arbitral dictada con fecha 9 de noviembre del afio 2005, que da
cuenta de la resolucion de conflictos suscitados entre los socios de mi mandante; copia
de fax emitido por el MOP, en la que se sefiala la adjudicacion del contrato por
propuesta publica para realizarle todos sus sellos, con fecha 30 de diciembrg del 2002;
Interno N° 188, emitido por la direccion de Vialidad del l\}OP, respectQ de la
por ey
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renovacion bajo la forma de licitacion del convenio que mantiene con su mandante el
Departamento de Administracion de Compras y Bienes, respecto del Servicio de
Confeccion de Timbres; convenio realizado entre la sociedad solicitante y el Ministerio
de Obras Publicas de fecha 2 de enero del 2003, respecto al servicio de confeccion de
timbres y elementos afines; némina de los trabajos realizados por su representada para
el Instituto de Normalizacién Previsional el afio 2006, especificamente entre los meses
de enero y septiembre; certificado fechado 30 de enero del afio 2001, entregado por la
Jefatura Nacional de Extranjeria y Policia Internacional de Chile de la Policia de
Investigaciones de Chile, respecto de la calidad, oportunidad, seguridad y resguardo de
los sellos que su mandante les entrega; Contrato con Policia de Investigaciones de
Chile, de fecha 25 de noviembre del 2004, por la reparacion de sus timbres;

A lo que este Tribunal proveyd, a lo principal, téngase por presentadas las
argumentaciones en conformidad a la clausula primera del acta de fijacion de
procedimiento, traslado por el término de cinco dias; al otrosi, por acompafiados
documentos, con citacion.

Que con fecha 3 de abril de 2007 se recibio la causa a prueba fijandose como punto de
prueba el siguiente: “acreditese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho
alegado”

Que con fecha 19 de abril de 2007 y atendido el mérito del proceso se cito6 a las partes a
oir sentencia.

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.-  Que consta en autos que don Victor Alejandro Rivera Gonzalez tiene calidad
de primer solicitante del nombre del dominio timbredegoma.cl, puesto que lo solicitd
en forma previa a los sefiores Humberto Garetto e Hijos Limitada, quien tiene, en
consecuencia, la calidad de segundo solicitante;

2.-  Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas
pertinentes para la resoluciéon de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre
abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los
derechos validamente adquiridos respecto de terceros;

3.-  Que, ademds, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un
principio especial resumido en la expresion inglesa “first come first served”, que
significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un
segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe
prevalecer;

4.-  Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucién de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal
civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le

dictaren;
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5.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccién por
ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho
material que constituya dicha infraccién;

6.-  Que para determinar si existe infraccion a derechos vélidamente adquiridos,
atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su
vez, la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestién en estos autos
y el interés de las partes respecto de ella;

7.- Que es un hecho cierto que la expresion “timbredegoma”, que constituye el
nombre de dominio en conflicto en estos autos esta estructurada en base a dos vocablos
en lengua castellana, con un significado claro y preciso;

8-  Que lo antes expresado significa que estos vocablos al no ser creacion
intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se
demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las
normas de nuestro ordenamiento juridico en relacién al uso y adquisicién de derechos
sobre denominaciones existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

9.-  Que lo antes expresado es sin perjuicio que el andlisis para la resolucion de este
conflicto se debe hacer en relacion al conjunto en base al cual se estructura el nombre
del dominio y no en base a los elementos que lo componen aisladamente considerados;
10.- Que de los antecedentes que rolan en el proceso ninguno de las partes en este
conflicto ha demostrado tener algiin derecho, previo a su solicitud, en relacién al
conjunto “timbredegoma”;

I1.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no
existe infraccion a derechos vélidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo
contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de dominio
en cuestion, con la sola presentacion de su solicitud;

12.- Que no existiendo infraccién a las normas en base a las cuales pudiese ser
resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido
en la expresion inglesa “first come, first served”, conforme a las normas de prudencia y
equidad del sentenciador;

13.- Que al aplicar el principio especial resumido en la expresion inglesa “first come
— first served” y las normas de prudencia y equidad, a este Sentenciador le corresponde
determinar si existe mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo
solicitante;

14.- Que en el caso sublite se presume la buena fe del primer solicitante, en base a los
principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
acreditado ningtn hecho material que demuestre mala fe;

15.- Que, en consecuencia, cabe a este tribunal dilucidar si Humberto Garretto e
Hijos Limitada, posee un mejor derecho al nombre de dominio en cuestion;

16.-  Que, al respecto, el segundo solicitante acompafl6 copias impresas de Registros
de Marcas, en diferentes clases del Clasificador de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas y de nombres de dominio, que incluyen la expresion “timbre” y
“timbri” en conjunto con otras expresiones ;

17.- Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias del sistema de nombres de

dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marca .-bﬁiﬁaii‘ii;}lps;
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18.- Que en materia de nombres de dominio, como signos identificadores, existe una
limitacion en el sentido que un mismo nombre sélo puede ser asignado a un usuario;
19.- Que la limitacion antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres
del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregacion o sustitucion a
una expresion o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, tal
como ocurre en el caso de autos;

20.- Que, lo anterior se evidencia por el hecho que este arbitro ha constatado,
personalmente, en la pagina web de Nic Chile www.nic.cl, que existen numerosas
asignaciones de nombres de dominio, que incluyen la expresion “timbredegoma” o
“timbre” en conjunto con otro vocablo, y tales son por ejemplo: timbres degoma.cl, a
nombre de Victor Alejandro Rivera Gonzalez, cmtimbresdegoma.cl, a nombre de
Mauricio Antonio Antivil Morgado; casadeltimbre.cl y timbresdegomaymetal.cl a
nombre de Jaime Enrique Riquelme, entre otros;

21.- Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion que no existe por
parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa,
ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el mismo no acreditan mala fe
del primer solicitante, por lo que este tribunal estima que en el caso de autos se aplica
plenamente el principio especial desarrollado en materia de nombres de dominio, en
inglés, “First come first served”;

22.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, ANEXO 1, Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje y el articulo 8 inciso 4, SE RESUELVE: asignese el dominio
timbredegoma.cl, al primer solicitante sefiores Victor Rivera Impresores (VICTOR
ALEJANDRO RIVERA GONZALEZ).

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de
NIC Chile, firmese la presente resolucion por las Testigos, dofia Gabriela Segovia V.'y
dofia Joyce Slight O. para estos efectos y remitase el expediente a NIC Chile.

‘Gabriela Segovia V.
Testigo
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! Testigo. S
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