Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio vick.cl
Santiago, 4 de diciembre de 2007.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N° OF07774 de fecha 24 de julio de 2007
del Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de
Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue
notificado de su designacidon como Arbitro en el conflicto trabado por
la inscripcién del nombre de dominio “vick.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto Victor Hugo Spada Varas,
con domicilio en Marin 227, Dpto. 405, Santiago, quien inscribid
dicho nombre de dominio con fecha 05 de mayo de 2007 a las
14:26:15 GMT, y The Procter & Gamble Company, representada por
Estudio Alessandri & Cia., en la persona de Alejandra Espinoza,
ambos con domicilio en El Regidor 66, Piso 10, Las Condes, Santiago,
quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 01 de junio de
2007 a las 19:30:23 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 25 de julio de 2007, la cual
rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto
por el nombre de dominio vick.cl, y juré desempefiarlo fielmente y en
el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 1° de agosto de
2007 a las 9:15 horas.

CUARTO: Que las resolucién y citacion referidas precedentemente
fueron notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital
y a las partes por carta certificada con fecha 26 de julio de 2007,
respectivamente, segun consta de los comprobantes que rolan a fojas
7 de autos.

QUINTO: Que el dia 1° de agosto de 2007 a las 9:15 horas, tuvo
lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Victor Hugo
Spada, como primer solicitante, y de dofia Viviana Alejandra Ticona
Weise, por la segunda solicitante.

SEXTO: Que el mismo dia 1° de agosto de 2007 se notifico a las
partes lo obrado en la audiencia de fojas 12, segun consta del acta
del acta levantada al efecto. SEPTIMO: Que por escrito de fecha 13
de agosto de 2007, rolante a fojas 15, la parte de The Procter &
Gamble Company, expuso sus argumentos de mejor derecho en los
términos siguientes: Primeramente, aduce ser titular de los siguientes
registros de la marca vick y variaciones de la misma: 1) Registro de
marca N° 766.863 Vick en clase 1 y 5; 2) Registro de marca N©
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760.121 Vick en clases 29, 30 y 32; 3) Registro de marca N° 785.647
Vick Diatyl en clase 5; 4) Registro de marca N° 735.196 Vick Sinex
en clase 5; 5) Registro de marca N° 674.994 Vick Money Fresh en
clase 30; 6) Registro de marca N° 679.846 Vickmiel en clase 5; 7)
Registro de marca N° 602.248 Vick Vaporub en clase 5; 8) Registro
de marca N° 592.074 Vick Formula 44 en clase 5; 9) Registro de
marca NO© 574.931 Vick Vital en clase 5; 10) Registro de marca N©°
558.453 Quien ama cuida con Vick en clase 5; 11) Registro de marca
NO 558.450 Vick la caricia que alivia, en clase 5; 12) Registro de
marca N© 558.449 Vick Inhalator en clase 5; 13) Registro de marca
NO 558.541 Vick 44 en clase 5; 14) Registro de marca N© 492.342
Vicks Herbal en clase 5; 15) Registro de marca N© 490.155 Vicks Cool
en clase 30; 16) Registro de marca N° 490.154 Vicks Lemon Plus en
clase 30; 17) Registro de marca N° 490.636 Vicks Lemon Plus en
clase 5; 18) Registro de marca N° 490.153 Vicks Blue en clase 5; 19)
Registro de marca N°© 490.152 Vicks Cool en clase 5; 20) Registro de
marca N° 490.151 Vick Vapodrops en clase 5; 21) Registro de marca
N° 490.150 Vicks Airets en clase 5; 22) Registro de marca N©
481.151 Vicks Hunnies en clase 30; 23) Registro de marca N©°
481.150 Vicks Herbal en clase 30; 24) Registro de marca N°© 481.149
Vicks Airets en clase 30; 25) Registro de marca N° 481.148 Vicks
Vapodrops en clase 30; 26) Registro de marca N© 481.147 Vicks Blue
en clase 30; 27) Registro de marca N© 478.523 Vicks Diatyl en clase
5, y 28) Registro de marca N° 781.885 Vick en clase 1 y 5. Que tiene
registrada ampliamente su marca Vick en Chile e internacionalmente,
siendo ésta muy conocida por los consumidores, dado su prestigio y
calidad de sus productos. Que la parte ha invertido enormemente en
la proteccién de una de las marcas mas importantes de The Procter &
Gamble Company, la cual ademas ya se encuentra incorporada en
otros dominios en el extranjero, por lo que la concesiéon del nombre
de dominio al primer solicitante le causaria un gran perjuicio, ya que
las personas tenderian a pensar que se trata de la pagina web de
propiedad de la parte y no de un tercero no relacionado, quien tal vez
no llegue a darle el uso correspondiente a la marca a dicho dominio
de Internet. Que, en virtud de lo anterior, la parte ha querido
proteger su marca comercial, y mas importante aln, su nombre vy
prestigio, y no desea que este sea menoscabado por uso que otra
entidad pueda darle. Que es asi como de los antecedentes expuestos
y en atencidn a que de acuerdo a la doctrina nacional como
extranjera se ha considerado que existe una estrecha relacion entre
los nombres de dominio y las marcas comerciales, la resolucién de los
conflictos por asignacién de nombres de dominio deben ser decidida
tomando en cuenta esta situacion y especialmente la de titularidad de
los registros marcarios con el signo pedido como dominio. Que los
nombres de dominio pretenden identificar adecuadamente al titular
de los productos y servicios que se transan en el mercado, siendo
también el objetivo de una marca comercial. Que asi, la politica
uniforme de la resolucién de conflictos de nombres de dominio
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desarrollada por la Corporacion de Nombres y NUmeros asignados a
Internet (ICANN), que es obligatoria para todas las Administradoras
de Dominios de los GTLD .com, .org, y .net, siendo adoptada también
por algunos administradores de ccTLD, considera que tiene especial
relevancia la fama y notoriedad de las marcas y dominios de una de
las partes, por cuanto légicamente ello hace saber quién es el que
tiene mejor derecho a un nombre. Que el nombre de dominio permite
la adecuada identificacion en la red y constituye una verdadera
“direccidon electrénica”, mediante la cual los usuarios conocen e
identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente
un usuario de internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la
correspondiente pagina. Que es asi como en una pagina vick.cl se
pretende encontrar efectivamente un producto que tenga la expresiéon
Vick dentro de sus marcas, asi como los productos y servicios que
ofrece y no otra empresa que ofrezca productos absolutamente
diferentes. Que es por ello que en el presente caso, los usuarios de
internet al ingresar a la red y solicitar la pagina www.vick.cl, desean
encontrar en ella todos los productos que ofrece la parte en relacion a
su marca registrada Vick. Reitera argumentos de derecho, los cuales
estima encontrarse recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del
Reglamentos de Nic Chile y denuncia riesgo de dilucion marcaria, que
podria causar graves confusiones entre los consumidores. Que el
titular de un nombre de dominio debe haberle conferido a su signo
fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional si es que se encuentra
en conflicto con otro, para poder considerarse que tiene un mejor
derecho a éste. Invoca la fama y prestigio del nombre a su respecto,
y concluye solicitando le sea asignado en definitiva.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 14 de agosto de 2007, el cual rola
a fojas 23 de autos, la parte de Victor Spada Varas presentd sus
argumentos de mejor derecho, en los términos siguientes:
primeramente, alega ser el primer solicitante del nombre de dominio.
Luego, aduce utilizar inmediatamente el dominio con fines
personales, sin intencidon de lucro, sino con el propdsito de ubicar una
pagina en internet que contiene accesos o links a sitios web que son
de su uso diario, donde puede acceder a su correo electrénico, su
informacion financiera, tiendas, informacion relevante a su actividad
profesional y a sus aficiones entre otros. Lo anterior para poder
contar con sus favoritos y poder acceder a ellos desde cualquier lugar
donde se encuentre, ya sea frente a su computador en el hogar,
trabajo, en casa de amigos o en cafés de Internet. Expresa no tener
interés en el dominio Vick en otra parte del mundo, sino solo en
Chile. Agrega que Vick representa su propio nombre o seuddénimo en
internet, pues es su diminutivo y significa Victor, y vick.cl significa
Victor de Chile, y por ende representa su identidad. Manifiesta que
dicho nombre, al ser su seuddnimo, lo identifica claramente como
persona dentro del grupo social al que pertenece, y en tal sentido, es
su nombre en Internet y lo ha utilizado en diferentes sitios, foros,
blogs y correos electronicos para identificarse, para que lo
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reconozcan sus amigos y se comuniquen con él personas de su grupo
social. Ahade que Vick.cl no puede ser ubicado mediante buscadores
de Internet, puesto que no es intencion que sea accedido por otras
personas por casualidad, sino solo por aquellas personas que forman
parte de su grupo social y estan informadas de como llegar; Que al
buscar Vick en internet con yahoo.com, los resultados no lleva a
Vick.cl, sino a sitios completamente diferentes, ni siquiera a sitios del
producto o marca Vick en otros paises. Que al buscar Vick en internet
con google.com, los resultados no lleva a Vick.cl, sino a sitios
completamente diferentes, ni siquiera a sitios del producto o marca
Vick en otros paises. Que al buscar Vick en internet con google.cl, los
resultados no lleva a Vick.cl, sino a sitios diferentes, que
promocionan productos de The Procter & Gamble Company. Que al
buscar Vick en Wikipedia en inglés no aparecen referencias al
producto. Que al buscar Vick en Wikipedia en espafiol no aparecen
referencias al producto. Que Vick no es un producto conocido en
Chile; no se comercializa en Chile, y no puede inducir a los
consumidores chilenos a confusion ni error, puesto que no existe
como producto en el mercado nacional. Que The Procter & Gamble
Company, reconocida internacionalmente como "“PG”, ni siquiera
ostenta el dominio PG.CL, sin embargo posee pg.com,
proctergamble.com y proctergamble.cl, este Ultimo dominio lo Unico
que hace es llevar al usuario de internet a pg.com, un sitio de web
donde se presenta la informacién PG en Chile, pero en lenguaje
inglés, lo cual demuestra el interés de la compaiiia por ser reconocida
como una empresa de caracter internacional y no como una
compafiia chilena, ni pretende que los usuarios de nuestro pais
puedan entender facilmente quienes son y a que se dedican, dado
que colocan como barrera la informacién un lenguaje ajeno a los
posibles consumidores chilenos. Que The Procter & Gamble Company,
tampoco posee el dominio vick.com, siendo que es el dominio
preferido al tratar de posicionar una marca o producto a nivel
internacional, lo que significa que el querer ostentar vick.cl es para
evitar problemas futuros, actividad que es muy popular para las
grandes empresas Yy gobiernos, que prefieren atacar posibles
problemas generados por personas, empresas y otros gobiernos mas
débiles, atacandoles y destruyéndoles para prevenir futuras pérdidas.
Que The Procter & Gamble Company posee el dominio vicks.com,
puesto que la marca y linea de productos que maneja se llama vicks,
con ese final. Que sin embargo nadie hasta agosto 12 de 2007 ha
solicitado en Nic el sitio vicks.cl, lo que se puede interpretar como
gue PG cambiara el nombre de su producto para comercializarlo como
Vick en Chile, lo cual controvierte la parte. Que después de obtener el
subdominio Vick (http://vick.vtrbandaancha.net/), provisto por VTR
Banda Ancha, el paso légico a seguir fue ostentar el dominio Vick.cl
(http://www.vick.cl/), para que asi le fuese mas facil poder acceder a
sus favoritos, dado que para acceder al subdominio Vick de VTR
Banda Ancha debia digitar la direccion completa en la barra de
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direcciones del navegador, y al cambiar esto a un dominio CL solo
debo digitar, en su navegador Internet Explorer 7, “Vick” (sin las
comillas) y luego presionar simultdneamente las teclas shift, control e
intro (o mayusculas+control+entrar) para ir directamente a
http://vick.cl, lo que le reducia significativamente la velocidad de
acceso a sus favoritos, pasando de tener que digitar 22 caracteres
mas tecla entrar a solo digitar 4 mas la combinacién de tres teclas
descritas, es decir de 23 a 7.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 14 de agosto de 2007, rolante
a fojas 43, notificada con esta misma fecha, el tribunal confirid
traslado de las respectivas presentaciones, los que fueron evacuados
en rebeldia.

DECIMO: que por resolucion de fecha 7 de septiembre 2007,
notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 44 de
autos, el Tribunal recibié la causa a prueba, fijando como hechos
substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la denominacion vick; 2.-
Utilizacidn efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente
o realizaran en el futuro, fundada esta Ultima en hechos y en
proyectos concretos, respecto de la denominacion vick.

DECIMO PRIMERO: Que durante el curso del juicio las partes
rindieron las siguientes pruebas:

La parte de The Procter & Gamble Company, la documental
conformada por los siguientes documentos: a) impreso de la pagina
web www.vic.com.mx; (fs. 22); b) copia de los registros marcarios
enunciados en la demanda (fs. 48 a 74), e impreso de pagina web
www.google.com con resultados de busquedas para las palabras vick
y vick vaporub (fs. 75).

La parte de Victor Hugo Spada, la documental conformada por los
siguientes documentos: a) Impreso de pagina web www.vick.cl (fs.
26); b) Impreso de pagina web www.vick.vtrbandaancha.cl (fs. 27);
c) Impreso de http://group.msn.com/vick (fs. 28); d) Impreso de
http://tkghaloc3.creatuforo.com/profile.php?mode=viewprofile (fs.
29); d) Impreso de http://assvick.spaces.live.com (fs. 30); e)
Impreso de busqueda de vick en Yahoo.com (fs. 31); f) Impreso de
busqueda de vick en Google.com (fs. 32); f) Impreso de blsqueda
de vick en Google.cl (fs. 33); g) Impreso de busqueda de vick en
wikipedia.org (fs. 34 a 35); h) Impreso de pagina web de The procter
& Gamble Company (fs. 36 a 38); i) Impreso de pagina web
www.vicks.com (fs. 39); j) Consulta en Nic Chile de dominio vicks.cl
(fs. 40); k) Consulta en Nic Chile de dominios que contienen la
expresion vick (fs. 41

DECIMO SEGUNDO: Que por resolucién de fecha 2 de noviembre de
2007, notificada a las partes con esa misma fecha, se citd a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo
primero de la parte expositiva, acompanados a los autos en tiempo y
forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razon
por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual
de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio “vick.cl”,
y segun consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la
posicion de los litigantes de este juicio, en relacion con el nombre de
dominio en disputa, es la siguiente: el primer solicitante, don Victor
Hugo Spada Varas, alegd dicha circunstancia para acogerse a la
presuncion de buena fe y mejor derecho conocida bajo el principio
"First come, first served", presuncién que no es, sin embargo, una
presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En
forma adicional a dicha presuncion, comprobd con el documento de
fojas 26 tener en actividad una pagina web con el dominio sub lite,
destinada a proporcionar a la parte links a sitios de su interés e
informacion personal; con el documento de fojas 27 comprobd haber
creado ya <con fecha 5 de agosto de 2006 el sitio
vick.vtrbandaancha.net y con los documentos de fojas 28 a 30
comprobd servirse y ser conocido para los efectos de Messenger y
otros en la red con el nombre de Vick.

La segunda solicitante, The Procter & Gamble Company, demostré ser
titular de numerosos registros marcarios para las expresiones Vick y
Vicks, y otras que las comprenden (fs. 48 a 74), algunos de 10 afnos
de antiguedad, asi como tener habilitada la pagina web
www.vick.com.mx (fs.22) y desarrollar los productos Vick Vaporub,
Vick Baby Balm, Vick 44, Vick 44 exp infantil, Vickmiel 44 exp, Vick
Pyrena, Vick Pastillas, Vick Sinex y Vick Vaporub Inhalador, en México
(fs 22), y Vick Vaporub y Vicks Vaporub en Argentina y México, al
menos (fs. 75).

TERCERO: En lo pertinente a la fama y notoriedad del signo alegada
por la segunda solicitante, el Arbitro no la estima acreditada al tenor
de la prueba rendida, y considera relevante lo probado con el
documento de fojas 40, en cuanto a que el nombre de dominio
vicks.cl, de analogo valor para la parte, no habia sido solicitado por
ella hasta el dia 12 de agosto de 2007, ya trabada la litis, documento
gue, ademas, comprueba que el primer solicitante sdlo tenia interés
en la denominacién vick.cl y no en vicks.cl, lo cual es un nuevo punto
de confirmacidon de su buena fe y de sus argumentos, al que se afiade
su aseveracion de no desear lucrar con el nombre de dominio, sino
sb6lo desarrollar un portal de caracter personal, aseveracion que
resultdé probada con la prueba por él rendida.

CUARTO: Al tenor del auto de prueba de fojas 44, ambas partes
concurrieron a los dos puntos de prueba, comprobando derechos e
intereses y utilizacion efectiva de la denominacion, razén por la cual
este juzgador, puesto en la necesidad de asignar el nombre de
dominio a so6lo uno de los solicitantes, debera hacer prevalecer la
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posicion del primero de ellos, dada la presuncion de buena fe y de
mejor derecho en su solicitud, que no fueron desvirtuadas con prueba
contraria.

QUINTO: Que, por las razones antes consideradas, se negara lugar a
la demanda, en la forma que pasa a expresarse 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:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de The Procter &
Gamble Company en contra de Victor Hugo Spada Varas, y se asigna
el nombre de dominio vick.cl a favor de Victor Hugo Spada Varas, sin
costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico
con firma digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente
resolucion 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, y remitase el expediente a NIC Chile. Comuniquese a las
partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrénico para solos
fines informativos y sin perjuicio de su notificacion por correo
certificado.

Juan Agustin Castellén 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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