Ref. sentencia conflicto vetchile.cl

Partes: Diego Garcia Melo
Reckitt & Colman (overseas) Ltda. Rep. por Silva & Cia.

Santiago, trece de abril de dos mil nueve,
VISTOS:

1.- Oficio OF 09670, de fecha 6 de octubre de 2008, por el que NIC Chile designa a la suscrita como arbitro
para la resolucidn del conflicto por asignacién del nombre de dominio vetchile.cl, suscitado entre Diego
Garcia Melo, RUT: 16.095.436-1, domiciliado en El Tabo 2041, La Calera y Reckitt & Colman (overseas)
Ltda. Rep. por Silva & Cia., RUT: 78.310.380-K, representado por el Estudio Silva & Cia., domiciliado en
Hendaya 60, piso 4, Las Condes.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacion a una audiencia de conciliacién y/o fijacion del
procedimiento de fojas 3 y su correspondiente notificacion de fojas 4 y 5.

3.- Personeria, patrocinio, poder y delegacidn de poder presentado por el segundo solicitante, que consta a
fojas 6.

4.- Acta de fojas 13, en que consta realizacion de la audiencia decretada en autos, con la sola
comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el Ilamado a
conciliaciéon, procediéndose derechamente a la fijacion del procedimiento arbitral.

5.- Demanda arbitral de la segunda solicitante, de fojas 14, en que solicita le sea asignado el dominio en
disputa. Para fundar su solicitud expone que la evolucidn de la regulacion de Internet ha sido incierta y
erratica, pero que en definitiva ella no es un fendmeno juridico y no esta divorciada de los principios
generales del Derecho, como el principio juridico econdmico de que a los actores comerciales les asiste el
derecho a capitalizar su trayectoria comercial.

Por ende, en este caso no cabe aplicar el principio FIRST COME FIRST SERVED, pues encierra profundas
injusticias y da malas sefiales a los actores econémicos, sino que debe tenerse a la vista tanto los principios
generales del Derecho como la teoria del “mejor derecho”.

Afade la demandante que es titular de la marca VEET y otras que incluyen dicho término demostrandolo
con copias impresas de veintiun certificados de marcas obtenidos a través del sitio web del Departamento
de Propiedad Industrial.

Entonces, alega la demandante que el concepto VETCHILE.CL se estructura en base a la marca comercial
que la identifica y, mas aun, utiliza marcas comerciales debidamente registradas, vulnerando abiertamente
el derecho de propiedad que le asiste sobre esta expresiéon, idea que refuerza con el articulo 14 del
Reglamento de NIC Chile que reza “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”.

Cita también la demandante el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile: “Sera causal de revocacién de un
nombre de dominio el que su inscripcidn sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes:



a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de
servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto
del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira para
evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propdsito
principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al
reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al titular de la marca de
producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se
haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los
negocios de la competencia.

d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro
a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusidn con la
marca del reclamante. ”.

Agrega a su argumentacion que en nuestros dias los mecanismos de solucion de conflictos se han hecho
cargo del perjuicio comercial que se produce por la concesién de dominios que generan confusién y error
entre los consumidores y advierte de la dilucién marcaria que se provoca por el uso de expresiones
idénticas a las marcas, dominios y servicios de la demandante, con el consecuente debilitamiento de su
capital comercial y marcario, situacion que contraria su derecho de propiedad sobre los signos amparada
por disposiciones legales y constitucionales.

Afiade que el punto central de su argumentacion es que la identidad de una organizacion, por imperativo
legal y sentido comun, sélo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere
una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblematicas de distintas
corporaciones, por lo que si no se pone atajo de inmediato a estas pretensiones, las mas prestigiosas
corporaciones podrdn verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos en donde terceros se
aprovecharian de las inversiones y posicionamiento de mercado al inscribir nombres de dominio basados
en marcas de mayor prestigio.

La demandante finaliza sus alegaciones sefialando que conforme al orden publico econémico los
consumidores deben distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de productos y servicios,
cuestion que se vera afectada si se asigna el nombre de dominio a la contra parte porque este es
engafiosamente parecido a las marcas que detenta amparadas bajo un derecho real de propiedad erga
omnes, excluyente y superior a cualquier otro derecho que pudiere ser alegado por la contra parte,
destacando la similitud a nivel fonético y grafico del nombre de dominio en disputa con sus marcas,
agregando que el elemento “Chile” no dota a la expresion VET de ninguna identidad clara al signo
solicitado y es irrelevante frente a las marcas VEET.

Agrega también que las marcas VEET se utilizan efectivamente en el mercado, lo que es un hecho publico
difundido por medios de comunicacién, lo que le constituye como un producto y marca notorio.

Concluye sosteniendo que la asignacion del nombre de dominio a la contraria generara todo tipo de
confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia de productos y servicios, perdiéndose la
inversion, posicionamiento y trabajo que hay tras VEET, destacando que a su juicio la parte contraria no
posee interés legitimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y



posicionamientos comerciales, y que ademas tiene una clara mala fe, por lo que la demandante no sélo
tiene un mejor derecho, sino que es titular del Unico derecho par optar al dominio en cuestién.

Concluye pidiendo que se tenga por presentada la demanda y que en definitiva se el asigne el nombre de
dominio VETCHILE.CL.

6.- La demandante, para avalar sus dichos, rindié prueba documental consistente en la impresién de
certificados de las marcas “VEET”, “LA CHICA VEET”, “VEET ETERNAMENTE SUAVE”, “VEET SUAVIDAD
ACARICIABLE”, “VEET, SIENTETE DESEADA”, “VEET, SIENTETE IRRESISTIBLE” de la que es titular en
diferentes clases, emitidos por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que constan
de fojas 30 a 56. Afiadid a lo anterior impresion del sitio web www.veet.cl, en que figuran productos de la
marca, que rola de fojas 57 a 62.

7.- Que la demandada no comparecio al juicio arbitral.
8.- Que a fojas 66 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio resultan esenciales para los efectos del adecuado desarrollo de
Internet, especialmente en lo que dice relacidon con entregar herramientas de identificaciéon a quienes se
desenvuelven en este espacio de comunicacion. Siendo asi, resulta indispensable que la actividad de
resolucion de conflictos por asignacién de un nombre de dominio tenga en consideracién los distintos
derechos que pueden confluir en el andlisis de un asunto especifico. Luego, habra de resolver de acuerdo a
lo que la prudencia y equidad le indiquen.

SEGUNDO: Que el conflicto de autos dice relacion con cual de las partes en disputa tiene un mejor derecho
para ser titular del nombre de dominio vetchile.cl, el cual actualmente no se encuentra en uso. A dichos
efectos, la segunda solicitante ha argumentado y acreditado ser titular de la marca veet para las clases 3
(perfumes, aceites), 8 (mdaquinas de afeitar y similares) 41 (actividades culturales), destacando a fojas 35
acreditacion de la marca veet, para la clase 5, que incluye todos los productos de la clase, excepto
productos de uso veterinario.

TERCERO: Que la segunda solicitante ha invocado la titularidad marcaria respecto de la expresion de
fantasia veet, para las clases detalladas en el considerando precedente (8, 41 y 35), mas no para todas las
clases del clasificador internacional de marcas.

CUARTO: Que en autos no existen antecedentes que permitan a esta arbitro sostener que exista un riesgo
de afectacion de los derechos marcarios que invoca la segunda solicitante, mds aun si la proteccion que se
ha dado a la marca excluye un sector del mercado con el cual comparte una base fonética, cual es la silaba

" "

vet”.

QUINTO: Que en nuestro derecho la buena fe se presume y el interés legitimo al nombre de dominio esta
radicado en el registro y posterior pago de la tarifa respectiva. De su parte resulta razonable que personas
naturales no desarrollen las paginas web asociadas a un nombre de dominio si éste se ve envuelto en un
conflicto de esta naturaleza, que resta seguridad a las inversiones que esto representa.

Es del caso que en Chile existen multiples dominios registrados que contienen la expresion “vet” del area
veterinaria o aun de otras areas, que conviven pacificamente con los de la segunda solicitante. Es el caso
por ejemplo del dominio vet.cl, de mayor similitud que el que se debate en estos autos.



SEXTO: Que siendo asi, en el caso de autos no podra desatenderse el principio first come first served,
rechazando la demanda de la segunda solicitante y consolidando el nombre de dominio en la primera
solicitante.

SEPTIMO: Que esta decision no deja en la indefension a la segunda solicitante, por cuanto de acuerdo a lo
gue dispone el Reglamento para la Administracion del Registro de Nombres de Dominio .cl, queda a salvo
la accion de revocacidn para el caso que el primer solicitante, con el uso efectivo del nombre de dominio
llegara a afectar los derechos de esta parte.

OCTAVO: Que en todo caso no se ha acreditado en autos que la segunda solicitante haya litigado
temerariamente por lo que habrd de resolverse que cada arte pague sus costas.

Y Visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracion del Registro de Nombres de Dominio
.cl,

SE RESUELVE:
Asignese el nombre de dominio vetchile.cl al primer solicitante Diego Garcia Melo, ya individualizado en
autos.

Cada parte pagara sus costas.
Resolvid

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién:

Cristian Carril Abarca Alejandro Montecinos Garcia
C.l. 16.209.067-4 13.282.675-7
Cc.- Idonoso@uchile.cl; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com;

diegogarciamelo@gmail.com; rleon@silva.cl; jmontt@silva.cl; fallos@Ilegal.nic.cl




