Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva
Juicio por nombre de dominio cproactiv.cl

Santiago, 16 de octubre de 2007.
Vistos:

Primero: Que por oficio OF07216 de 08 de marzo de 2007, 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 “cproactiv.cl”

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto GUSTAVO IVAN OPORTO DIAZ, domiciliado en ElI Bosque Sur 151
departamento O, Las Condes, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio, el cual pidié a su favor el dia 23 de octubre de 2006 a las
12:01:53 GMT y UNILEVER N.V., representada por Sandra Seguel, ambos
domiciliados en avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes Santiago,
quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio
cproactiv.cl, el cual pidid a su favor el dia 20 de noviembre de 2006 a las 21:45:36
GMT.

Tercero: Que por resolucidon de fecha 09 de marzo de 2007, la cual rola a fojas 3 de
autos, el suscrito aceptd el cargo y juré desempefiarlo fielmente y en el menor
tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 15 de marzo de 2007, a las 10:50 horas.

Cuarto: Que las resolucién y citacion referidas precedentemente fueron notificadas
por carta certificada a las partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma
digital con fecha 09 de marzo de 2007, segun consta de los comprobantes de envio
por correo certificado que rolan a fojas 5 de autos.

Quinto: Que el dia 15 de marzo de 2007, a las 10:50 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de la segunda solicitante UNILEVER N.V. y
en rebeldia de la primera solicitante, procediendo el Arbitro a establecer las normas
de procedimiento a las que se ceiiiria la controversia, todo ello segin consta del
acta levantada al efecto, la cual rola a fojas 16 de autos.

Sexto: Que el mismo dia 15 de marzo de 2007 fueron notificadas por correo
electronico a las partes las resoluciones dictadas en el comparendo referido en el
acapite precedente, seglin consta del estampado de fojas 18.

Séptimo: Que por escrito de fecha 29 de marzo de 2007, el cual rola a fojas 19 de
autos, la parte de Unilever N.V. representada por Matias Somarriva Labra solicitd la
asignacion del nombre de dominio cproactiv.cl invocando los siguientes
argumentos: Unilever se cred en 1930 como resultado de la fusion de “Margarina
Unie”, compafiia holandesa de margarina, y “Lever Brothers”, fabricante inglés de
jabén. Ambas se unieron con el fin de aprovechar la economia de escala que
significaba la utilizacién de las mismas materias primas para la elaboraciéon de sus
productos y asi hacer mas eficiente el proceso de expansion internacional de la
compafia. En definitiva, UNILEVER se dedicé a la producciéon y comercializacién de
una vasta gama de productos alimenticios, bebidas y productos de higiene personal
y para el hogar. Al momento de su constitucion, UNILEVER ya contaba con una
presencia importante en diversos paises del mundo, profundizandose aln mas a lo
largo de la década de los 30. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en los
primeros anos de la década de los 50, la recuperacion de los paises afectados por la
guerra genero6 una gran demanda por productos de consumo masivo, entre ellos los
que ofrecia UNILEVER, lo cual contribuyd a que el rol de la compania y su
consecuente posicidon en el mercado fuese cada vez mds importante. En la década
de los 60, UNILEVER ya cuenta con cientos de productos que comercializa en
practicamente todos los paises del mundo. Las marcas que identifican los productos
de la compafiia se hacen reconocidas entre los consumidores por su calidad. En los
anos 80, gracias a la adquisicién por parte de Unilever de diversas compaiiias
dedicadas a la produccion de alimentos, tales como Lipton International y Naarden,
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convierten a la empresa en una de las multinacionales mas importantes del mundo.
En la actualidad, UNILEVER esta presente en mas de 150 paises, facturando mas de
40 mil millones de euros al ano y empleando directamente a mas de 230 mil
personas. Comercializa con éxito cientos de productos en el mundo entero. Entre
estos, uno de los que ha gozado de mayor fama es su linea de productos Pro Activ.
Que dicha marca se encuentra amparada en numerosos registros marcarios tales
como: a) Registro marcario N° 556.824 “PRO ACTIV”, para distinguir productos de
la clase 29; b) Registro marcario N° 642.673 "“PRO-ACTIV”, para distinguir
productos de la clase 32; c) Registro marcario N° 564.921 “PRO ACTIV”, para
distinguir productos de la clase 30; d) Registro marcario N° 680.956 “PRO ACTIV”,
para distinguir productos de la clase 5, marcas que son casi idénticas al nombre de
dominio solicitado. Que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores internet, ha dado lugar en los Gltimos afios
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido
relacion con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red.
Que en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
electrénica” o bien una “denominaciéon” por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como paginas
web, correo electréonico, conversaciones instantaneas, etc. Que el concepto de
nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en
Internet, de forma tal que quien identifique como, por ejemplo, Parque Arauco,
Banmédica o Phillips, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o
empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de
sentido y se transformaria en un instrumento confuso y cadtico. Que la marca de
la parte goza de gran prestigio y fama tanto en Chile como en el mundo entero. La
linea de productos alimenticios marca Pro Activ es reconocida internacionalmente
como productos lideres en su campo. Asi las cosas, la conocida marca Proactiv es
casi idéntica, tanto grafica como fonéticamente al nombre de dominio en disputa, lo
que se puede apreciar de su sola comparacion: Pro Activ = cproactiv.CL. Que en
efecto, el dominio solicitado es casi idéntico tanto grafica como fonéticamente a la
marca de la parte, siendo la Unica diferencia la adicion de la letra “C”, la que no
logra producir una real diferenciacion con la marca de la parte, toda vez que en una
primera vista rapida se hace dificil notar la existencia de la “C” adicional y, por
consiguiente, es muy probable que el consumidor de productos pro activ confunda
el nombre de dominio solicitado con la afamada linea de productos alimenticios de
la parte. Que la simple adicién de la letra “c” en ningln caso puede ser considerada
como un factor diferenciador entre el nombre de dominio solicitado y la familia de
marcas de la parte, pues ldogica y razonablemente cualquier consumidor pensara
gue corresponde a la abreviacién de Calcio u otro elemento que compone los
famosos productos Pro activ de la parte. Que resulta evidente que de otorgarse el
nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se va a inducir al consumidor a
confusién respecto de la titularidad del dominio y los productos y servicios que en el
se promocionan, causando con ello un grave perjuicio al titular de la marca famosa,
pues es logico que el usuario de Internet asocie el nombre de dominio de autos con
la marca o el signo que le es mas familiar, como es el caso de la marca Pro Activ.
Que por ultimo, de otorgarse el nombre de dominio cproactiv.cl a un tercero que en
nada se vincula con la marca Pro Activ, famosa y reconocida tanto en Chile como
en el extranjero, se producird el fendmeno de dilucién de la marca famosa vy
notoria. En cuanto a los argumentos de Derecho, invoca los siguientes criterios a su
favor: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los
nombres de dominio, criterio de la notoriedad del signo pedido, dada por la
existencia de numerosos registros internacionales que detalla, y en mérito de todo
lo antes expuesto, solicita se acoja su demanda en contra de Gustavo Ivan Oporto
Diaz y se le asigne el nombre de dominio en disputa, con costas.

Octavo: Que por escrito de fecha 30 de marzo de 2007, el cual rola a fojas 64 de
autos, la parte Gustavo Ivan Oporto Diaz expuso sus argumentos de mejor derecho
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en los términos siguientes: 1.- En marzo del afio 2006 inici6 actividades como
consultor de software, orientdndose al disefio de soluciones JAVA; 2.- Desde hace 5
anos aproximadamente conceptualizdé el nombre de proactiv como el de su
empresa, pero por diversas razones nunca pudo independizarse adecuadamente;
3.- Viene utilizando el nombre Proactiv constantemente para identificarse frente a
sus clientes y proveedores, sin haber patentado la marca; 4.- El afio pasado, se
hizo patente la necesidad de disponer de su propio dominio, dado que necesitaba
mayor presencia ante sus clientes, ademas de lo indispensable que es tener un
correo privado para las comunicaciones oficiales. Es asi como buscé un dominio lo
mas similar posible al nombre de su microempresa Proactiv Consultores, y dado
que el dominio Proactiv, estaba tomado, decidid ocupar el Cproactiv, dado que
puede asociarse con el diminutivo de consultores proactiv.; 5.- El afio pasado se
trabajé duramente en el desarrollo de un producto de software, el cual puede ser
utilizado como plataforma de integracion para dispositivos Wireless y plataformas
BackEnd. Este producto actualmente fue vendido a Alfa S.A., filial de Televisa en
Chile, existiendo excelentes proyecciones para este afio; 6.- Actualmente esta en
fase de concretar nuevos negocios, para lo cual se utiliza intensivamente su mail
corporativo (goporto@cproactiv.cl). Toda la comunicacion con sus clientes se realiza
por este medio, por lo cual un cambio en el dominio le perjudicaria seriamente; 7.-
A la fecha tiene dos colaboradores los cuales tienen sus respectivas cuentas mails.
Estos colaboradores utilizan dichas cuentas para comunicacion directa con los
clientes. El total de cuentas de correo en uso actualmente es de 4; 8.- El sitio web
instalado en el dominio (www.cproactiv.cl) es altamente especifico y orientado a la
divulgacion del producto que ha desarrollado, por lo cual es una herramienta de
venta que considera estratégica; 9.- Deja explicitado que su area de negocios esta
estrictamente circunscrita a la ingenieria de software y no tiene ningun interés en
utilizar ese dominio para publicar contenido que tenga relacion con la marca
defendida por Unilever; 10.- Nunca estuvo en su espiritu el tratar de lucrar directa
o indirectamente con una marca comercial reconocida; como microempresario,
tiene limitaciones financieras y de informacién, que impiden el adecuado registro de
las marcas, protecciones y salvaguardas comerciales que las grandes empresas
acostumbran a adoptar; 11.- Que al adquirir el dominio cproactiv, nunca se actud
de mala fe, sino que se intentd conseguir un nombre de dominio lo mas similar
posible al nombre de su microempresa Proactiv consultores; 12.- El dominio es
intensivamente ocupado para el envio y recepcion de mails tanto propios como de
sus colaboradores; 13.- Invoca el principio de First Come - First Served y 14.- No
es de su interés lucrar de alguna forma con la asociaciéon que pueda existir entre las
marcas protegidas por Unilever y el nombre de su sitio.

Noveno: Que por resolucion de fecha 30 de marzo de 2007, la cual rola a fojas 67
de autos, notificada a las partes con esa misma fecha, el tribunal confirié traslado
de las presentaciones de ambas partes.

Décimo: Que por escrito de fecha 5 de abril de 2007, el cual rola a fojas 68 de
autos, la parte de Unilever N.V. evacud el traslado en los términos siguientes: la
parte cuenta con una serie de registros marcarios, tanto a nivel nacional como
internacional, que consisten en la expresion PROACTIV, la cual es practicamente
idéntica a Cproactiv.cl, solicitada en autos. Que la condicién de fama y notoriedad
alcanzada por los registros marcarios proactiv de la parte no es simplemente una
pretensién de la misma, sino que se encuentra reconocida por la contraria. Que con
ello queda acreditado que la marca registrada proactiv goza de fama y notoriedad
tanto a nivel nacional como internacional, y por ultimo, manifiesta que la contraria
no ha acreditado ningun tipo de vinculacién o interés legitimo sobre el nombre de
dominio en disputa. Que incluso reconoce expresamente que no cuenta con ningun
registro marcario u otro antecedente en virtud del cual se pueda acreditar algun
tipo de vinculacion con la expresién cproactiv. Que, en cuanto al criterio first come
first served, no es absoluto e incluso, cada vez con mas fuerza, tanto la doctrina
como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicandolo sdlo
cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre
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de dominio en disputa. De lo contrario, no se entenderia lo sefialado en articulo 10
del Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio que establece un plazo de
30 dias para que “eventuales interesados tomen conocimiento y, si estimaren
afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”,
y lo corrobora el articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su
parrafo primero “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién
no contrarie las normas vigentes sobre..” sin distinguir si dicha obligacion
corresponde al primer o segundo solicitante. Invoca Jurisprudencia. Aduce, ademas,
gue la Unica relacion que existiria entre la contraria y el nombre de dominio
CPROACTIV.CL estaria dada por la supuesta existencia de una empresa denominada
PROACTIV CONSULTORES, tercero ajeno a este juicio, toda vez que en autos no
existe documento alguno que acredite la existencia de PROACTIV CONSULTORES, ni
algun antecedente que acredite la relacion existente entre la supuesta empresa
Proactiv Consultores y el primer solicitante, don Gustavo Oporto. Que, en sintesis,
no existe ningun antecedente en virtud del cual la contraria pueda argumentar
racionalmente un mejor derecho sobre el dominio cproactiv.cl, ni cuenta con
registros marcarios, nombres de dominio, ni otro titulo que le confiera algun
derecho sobre cproactiv.cl, de lo que consluye que el Unico antecedente en el cual
la contraria funda su defensa estd dado por la razén social correspondiente a un
tercero ajeno al juicio y cuya existencia tampoco se encuentra acreditada

Décimo Primero: que por resolucién de fecha 17 de mayo de 2007, notificada a las
partes por correo electrénico con esa misma fecha, la cual rola a fojas 72, se
recibié la causa a prueba, fijandose como hechos sustanciales y pertinentes
controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la
denominacion "cproactiv" o en sus componentes; 2.- Utilizaciéon efectiva que las
partes realizan, han realizado o realizaran, fundada estd ualtima en hechos o
proyectos concretos, respecto de la denominacion cproactiv o de sus componentes.
Décimo segundo: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes
pruebas:

Por la parte de UNILEVER N.V., la documental constituida por los siguientes
documentos: 1.-certificados de registros marcarios para PROACTIV en el extranjero
y en Chile (fs. 33 a 63) cinco folletos promocionales Bonella Proactiv; 2.- Un afiche
pequefio publicitario proactiv; 3.- carpeta que en su portada figura la marca
proactiv y 4.- cooler promocional proactiv.

Por la parte de Gustavo Ivan Oporto Diaz, no se rindieron pruebas.

Décimo tercero: Que por resolucién de fecha 14 de junio de 2007, notificada a las
partes por correo electrénico con esa misma fecha, la cual rola a fojas 76, se cito a
las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompafiados en tiempo y forma los documentos referidos en el
acapite décimo segundo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razon
por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando
primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posicién de los litigantes de
este juicio en relaciéon con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: Don
Gustavo Ivan Oporto Diaz demostré ser el primer solicitante del nombre de
dominio, lo cual lo ampara con la presuncion de mejor derecho y de buena fe en la
solicitud, conocida como principio “First come, first served”, la cual no es, sin
embargo, una presuncién de derecho, y puede ceder ante prueba en contrario.
Manifesté ademas haber iniciado actividades en marzo del afio 2006 como consultor
de Software y haber formado la empresa “Proactiv Consultores”, y tener
implementado el sitio web www.cproactiv.cl, para la difusion de las actividades de
su giro, y servirse del dominio para sus comunicaciones electronicas. Adujo también
no ser su intencién en modo alguno afectar los derechos ni las actividades de su
contraparte. Sin embargo, ninguno de tales extremos fueron comprobados en
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autos. En cuanto a la segunda solicitante, Unilever N.V., demostrd ser titular de
registros marcarios para la denominacién pro activ desde el afio 1999 (fs. 60) y
elaborar y comercializar una linea de productos alimenticios con dicha marca, cuya
fama y notoriedad no puede ser puesta en duda, dado que se encuentra reconocida
por su contraparte en su libelo de argumentos de mejor derecho.

Tercero: Que obra en contra de la posicion del primer solicitante el no tener inscrita
la marca cproactiv u otra analoga en el Departamento de propiedad Industrial,
puesto que ello es posible dada la especialidad de su giro y la existencia de
numerosas clases en el Clasificador Internacional de Marcas, que permite la
coexistencia pacifica de distintas marcas con la misma denominacién en diversas
clases.

Cuarto: Pero, por el contrario, no es dable a este Juzgador hacer distincién alguna
al respecto, dado la unicidad del nombre de dominio, el cual debe ser asignado
siempre y necesariamente a un solo titular en definitiva.

Quinto: Que bajo las consideraciones anteriores, y en relacién a los puntos del auto
de prueba de fojas 72, el Tribunal estima que la parte de Unilever N.V. justifico
tener derechos e intereses en la denominacién sub lite de indole superior a la mera
presuncion de mejor derecho comprobada por la contraparte, y estima plausibles
los riesgos de confusion y dilucidn marcarios denunciados por la segunda
solicitante, dada la identidad grafica y fonética entre el nombre de dominio y sus
marcas comerciales, razén por la cual dard lugar a su demanda, en los términos
que expresara en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se acoge la demanda deducida por la parte de Unilever N.V. en contra
de don Gustavo Ivan Oporto Diaz y se asigna el nombre de dominio cproactiv.cl a la
segunda solicitante, Unilever N.V.

Segundo: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo
fundamentos plausibles para litigar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile por
correo electrénico con firma digital; firmese la presente resolucién por el Arbitro y
por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacién; comuniquese a las partes y a Nic Chile por
correo electrénico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofa
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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