Ref. sentencia conflicto por la inscripcién del nombre de dominio aguasbiobio.cl

Partes: PESQUERA BIO BIO S.A.
AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A.

Santiago, doce de diciembre de dos mil ocho.-
Vistos

1.- Oficio OF 09173, de fecha 03 de septiembre de 2008, de fojas 1, de Nic Chile por el que se
designa a la suscrita como arbitro para la resolucidon del conflicto aguasbiobio.cl, suscitado
entre PESQUERA BIO BIO S.A., RUT: 84.902.900-2, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de
dofia Paula Benavides, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701 y AGUAS NUEVO SUR
MAULE S.A., RUT: 96.963.440-6, representada por Alessandri & Compaiiia Ltda., en la persona
de doia Alejandra Espinoza, domiciliados en | Regidor 66, piso 10, Las Condes.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacion a audiencia de conciliacion y/o
fijacion del procedimiento arbitral de fojas 4 y notificacidn de fojas 5.-

3.- Acta de audiencia de rigor de fojas 6, realizada con la sola comparecencia del representante
del segundo solicitante.

4.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 15, en que solicita se le
asigne el nombre de dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Sostiene que habiéndose solicitado el nombre de dominio en disputa por la segunda
solicitante, su representado presentd su solicitud competitiva, basada en el mejor derecho que
le asiste, atendido que el nombre de dominio solicitado reproduce los elementos esenciales de
su giro el que se encuentra plasmado en diversos registros marcarios vigentes bajo su
titularidad, los que incluyen precisamente la expresién contenida en el nombre de dominio.

Sefiala que Aguas Nuevo Sur Maule S.A. es la empresa que otorga servicios sanitarios en la VI
Regidn de Chile y es controlada por el fondo de Inversiones Southern Cross Group “SCG”. Es la
cuarta compafiia del sector sanitario segln su numero de clientes, con una participacién de
mercado e un 4,8%, prestando servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
servidas a mds de 205.000 clientes dentro de su drea de concesién, con una cobertura que
supera las 660.000 personas, en las provincias de la regidn Talca, Linares, Curicd y Cauquenes.

Sefiala que en el afo 2001 Esta empresa adquirié la concesion de derechos de explotacion de
los servicios sanitarios de la VII Region a Essam S.A., la que era su titular por 30 afios, mediante
la suscripcién del contrato de transferencia del derecho de explotacién de las concesiones.
Siendo asi, Aguas Sur Maule, por la concesion se compromete a cumplir con las condiciones
exigidas por dicha ley a las concesiones de servicio publico, gestionar los servicios sanitarios,
mantener una relacién directa con los usuarios y la Superintendencia de servicios sanitarios,
llevar adelante en conjunto con esta autoridad los procesos tarifarios cada 5 afios, y asumir
todos los derechos y obligaciones que la legislacion sanitaria establece para este tipo de
concesionarios, gquedando sometido a las odrdenes, instrucciones, requerimientos de
informacidn y otras que imparta o haya impartido la autoridad sectorial.

Agrega que en el afio 2004 esta empresa firmd un contrato de prestacion de servicios con
ESSBIO, el cual tiene por objeto integrar la administracion de las compaiiias, haciendo mas
eficiente su gestidon. Desde la entrada en vigor del acuerdo los servicios gerenciales y de
administracion de su representada son ejercidos por ESSBIO, con operaciones en las regiones
del Maule y Bio Bio, atendiendo a mas de 3.000.000 de personas entre ambas empresas.



En marzo de 2006 Sutherm Cross Group tomo el control de ESSBIO y Aguas Nuevo Sur Maule
S.A. a través de la adquisicion del 50,97% de las acciones de ESSBIO y el 100% de las acciones
de ANSM, encontrandose actualmente ambas empresas coligadas segun lo establecido en las
leyes 19085 y 18046.

Agrega que hoy la empresa opera 39 sistemas de produccidn de agua potable, 26 sistemas de
descontaminacidn de aguas servidas de distintas tecnologias, cientos de plantas elevadoras de
aguas y miles de kildémetros de redes de distribucion de agua potable y recoleccidon de aguas
servidas. Al mismo tiempo la empresa trata, maneja y elimina miles de toneladas de residuos
solidos al afio, todo lo cual hace que el personal de la empresa sean expertos del area
sanitaria.

Atendido lo anterior estima que el término Aguasbiobio describe plenamente el giro de su
representada, razén por la que estima esencial que se encuentra bajo su titularidad, pues en
caso contrario se le impediria la ejecucion competente de los servicios publico que presta.

Agrega luego que los nombres de dominio, al permitir la identificacién en la red de personas,
agrupaciones y empresas de una forma sencilla y eficaz, constituyen una verdadera direccidn
electrénica que permite el acceso a informacidn, productos y servicios. Siendo asi los usuarios
de la red tienen en legitimo interés de hallar en Internet a las personas o instituciones que
conoces e identifican, lo que realizan de manera intuitiva, mediante la asociacién de un
nombre de dominio a esa persona o institucion, existiendo una suerte de fe publica en cuanto
que el nombre de dominio de un sujeto tendra correspondencia con el nombre o actividad que
lo individualiza y distingue en el mercado. De lo deduce la importancia de los nombres de
dominio, que se ha traducido en la creacion de reglamentos vy criterios de atribucién. Sostiene
que Internet es uno de los canales a través de los cuales se comunica con sus clientes, en
cumplimiento de las obligaciones que emanan de la concesién y a través del cual desarrolla sus
actividades en cumplimiento de sus objetivos, difundiendo su labor de manera importante a
través de este medio. Considera que en consecuencia, si no tuviera el dominio, el servicio
publico prestado por esa empresa no podria distinguirse plenamente y tanto las posibilidades
de desarrollar actividades como su obligacion de entregar medios directos y eficientes de
comunicacion con sus clientes, se verian afectados.

Hace presente ademds que el nombre de dominio no dice relacién con el giro de la contraria,
como si lo es respecto del de su representada, lo cual confirmaria su mejor derecho.

Agrega ademas que la expresion aguas bio bio se encuentra registrada como marca por su
representada en distintas clases, conforme a los registros marcarios N2 656.139, marca Aguas
Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003, servicios, clase 42; N2 656.138, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio,
enero 2003, servicios, clase 41; N2 656.134, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003,
servicios, clase 40; N2 656.131, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003, servicios, clase 39;
N2 656.129, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003, servicios, clase 37; N2 656.123,
marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003, productos, clase 16. De ello constata que las
expresiones Agua como Bio Bio se encuentran en dichos registros. Constituyendo un conjunto
que le identifica.

En cuanto a derecho sostiene que tanto la legislacion, doctrina y jurisprudencia realizan una
relacidon directa entre marcas y nombres de dominio en cuanto que ambos comparten una
serie de caracteristicas comunes, al poseer un rol identificador, por lo que se considera que
los conflictos en esta materia deben resolverse en base al criterio marcario en caso que los
nombres de dominio sean idénticos a una marca comercial registrada. Al de al respecto a la
Politica Uniforme de la OMPI en esta materia y al Reglamento de Nic Chile, numerales 20, 21y
22.

Estima en consecuencia que una eventual asignacidon del nombre de dominio a pesquera bio
bio acarrearia perjuicios a esa parte, vulneraria sus derechos e induciria a confusion a los



usuarios, por lo que estima que no procede aplicar en el caso de autos el principio first come
first served, sino asignar el dominio derechamente a esa parte.

5.- Que esta parte, a efectos de acreditar el mejor derecho que invoca, rindié prueba
documental consistente en: a) Descripcion de su representada, inserta en documento Aguas
Nuev Sur Maule S.A. emision de bonos desmaterializados con cargo a lineas de bonos.
Disponible en http:/bbva,cl/Rlpics /c-789-bonos_asm_a.pdf. Consulta 01 de Octubre de 2008,
de fojas 20; b) copias de registros marcarios N2 656.139, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio,
enero 2003, servicios, clase 42, de fojas 27; N2 656.138, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero
2003, servicios, clase 41, de fojas 28; N2 656.134, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003,
servicios, clase 40, de fojas 29; N2 656.131, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003,
servicios, clase 39, de fojas 30; N2 656.129, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003,
servicios, clase 37, de fojas 25; N2 656.123, marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, enero 2003,
productos, clase 16, de fojas 26.

6.- Que a fojas 33 se cité a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante no se apersond en autos ni allegd antecedentes que
acreditaran su interés legitimo en el nombre de dominio. Asimismo no rindié pruebas en
contra de los argumentos esgrimidas por la contraria ni objeté las pruebas rendidas por esa
parte.

SEGUNDO: Que la primera solicitante funda sus argumentaciones de mejor derecho en la
cercania de su denominacidn social al nombre de dominio en disputa, la representatividad del
mismo respecto de su giro o actividad comercial y la propiedad marcaria que detenta respecto
de la marca Aguas Nuevo Sur Bio Bio, expresién protegida “como conjunto” en los registros
que aduce.

TERCERO: Que respecto del argumento marcario invocado por esta parte no serd posible
acogerlo por cuanto la proteccion entregada por los registros invocados no protegen
individualmente consideradas las expresiones “aguas” y Bio Bio”, no obstante constituir un
indicio que pueda ser considerado al momento de analizar si en el caso de autos podria
reconocerse un rol identificador del nombre de dominio en disputa, producto de una cierta
distintividad sobrevenida del mismo.

CUARTO: Que en cuanto a la correspondencia del giro de actividad de la empresa y su ambito
de accién, estos argumentos constituyen un elemento importante al considerar el interés
legitimo del segundo solicitante al nombre de dominio por cuanto claramente se trata de una
empresa del rubro sanitario, que opera en las regiones del Maule y Bio Bio.

QUINTO: Que la inactividad del primer solicitante, ligada al rubro de actividad de dicha
empresa, pudieran ser considerados como una falta de interés de su parte. Ello maxime se ha
verificado por esta arbitro que el nombre de dominio no se encuentra habilitado, pese a las
atribuciones que le concede el Reglamento para la Administracion del Registro de Nombres de
Dominio .cl, al tratarse del primer solicitante. Siendo asi no sera posible en el caso de autos
aplicar el principio first come first served, criterio a aplicar, entre otros, en la resolucion de los
registros de nombres de dominio.

SEXTO: Que los nombres de dominio contribuyen a la construccién de la identidad digital de un
pais, por lo cual debe procurarse que éstos se empleen de acuerdo a su uso natural o obvio,
para la localizacidon de recursos disponibles en la Red. De esta forma es relevante el rol
econdmico y social de los mismos, lo cual no obsta a que Internet sea mucho mas que un mero
mercado virtual. En este sentido es que se ha entendido que en los conflictos de esta
naturaleza, los arbitros previstos para la solucidn de la controversia deben actuar conforme a



la equidad y la prudencia, que en el caso de autos impone a la suscrita a asignar el nombre de
dominio a la segunda solicitante, acogiendo sus alegaciones de mejor derecho.

SEPTIMO: Que en todo caso no concurren en autos indicios que permitan sostener que el
primer solicitante ha obrado de mala fe, por lo cual habrd de resolverse que cada parte pague
sus costas.

Y Visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Asignacidon de los Nombres de Dominio
.cl,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio aguasbiobio.cl al segundo solicitante AGUAS NUEVO SUR
MAULE S.A,, ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a la compareciente y a Nic Chile por correo electrdnico y al primer solicitante por
carta certificada. Hecho, ejecutese.

Resolvio:

Lorena Donoso A.

Arbitro

Carlos Reusser M.

Actuario

Cc.: dominios@alessandri.cl; dominiosalessandri@tecnolex.cl, jia@jia.cl; fallos@legal.nic.cl;
cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl; dominios@sargent.cl; dominios@alessandri.cl;
smolina@alessandri.cl




