JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 2 Enero 2006

Juicio arbitral asfaltosbiobio.cl

VISTOS:

Que mediante OF05366 de Nic Chile se designé a la suscrita como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido nombre de dominio asfaltosbiobio.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempenarlo fielmente, se cité a las
partes, mediante resolucién de fecha 2 de Nov. 2005 a una audiencia de conciliacién y/o
fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia miércoles 16 de Nov., a las 16:00 hrs. en el
despacho de esta juez arbitro, notificandose dicha resolucidén por carta certificada de 3 de
Nov. 2005 a las partes, lo que consta en autos

Que con fecha 16 de Nov., a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia con la asistencia
de don Flavio Belait Santi, abogado, por el segundo solicitante; en rebeldia del primer
solicitante, vy el arbitro que conoce de este conflicto

Que conforme lo dispuesto en el art. 89 inciso 49, anexo 1, del Procedimiento sobre
Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion por inasistencia de una parte,
se fijo el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantd acta, dandose por
notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se estipuld un plazo de 15 dias habiles para que ambas
partes presentaran sus argumentos y pruebas en relaciéon a la solicitud de nombre de
dominio

Que transcurrido el plazo indicado, so6lo el segundo solicitante allegd sus argumentos y
documentos, lo que consta en autos. Se certificd en autos que no lo hizo el primero y se
citoé para oir sentencia.

CONSIDERANDO

1°© Que el segundo solicitante ha fundado su pretensién sefialando que la empresa
Cementos Bio Bio S.A. es una famosa y reconocida empresa nacional en la produccidn,
elaboracién y comercializacién de diversos productos no metalicos orientados y utilizados
en la construccién, como lo es, precisamente, el cemento y el asfalto, la que es publicitada
a través de su prestigiosa y reconocida marca “BIO BIO” y sus derivaciones, la cual
constituye a su vez, el elemento mas importante y destacado de su razén social,
“Cementos Bio Bio S.A.”, la que goza de gran fama y notoriedad no solo en Chile, sino que
en diversos paises del mundo en los referidos productos, siendo lider en el rubro.
Consecuente con lo sefialado precedentemente, cualquier persona que se enfrente o
escuche el nombre “"ASFALTOS BIO BIO”, lo asociara y relacionara de manera automatica
y sin mediar duda alguna con dicha empresa, mas aun cuando se trata del nombre de
dominio “asfaltosbiobio.cl”, donde la palabra “asfaltos”, se refiere a uno de los productos
que ofrece en el mercado bajo el alero de su marca comercial.

Senala el peticionario que la compania fue fundada en el afo 1957 con la “Planta
Talcahuano” con una produccion inicial de 119.330 toneladas de cemento y relacionados
con este material, como lo es precisamente el asfalto, la que se incrementaba afio a afio.
Constituye, sin duda alguna, la marca mas reconocida y de mayor prestigio en nuestro
pais, y es ademas titular de numerosas marcas BIO-BIO y sus derivaciones que
distinguen, precisamente, productos de la clase 19, esto es, materiales de construccion no
metalicos, entre ellos, el asfalto, razén por la cual, -sefiala- no cabe duda que dicha
empresa tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio. De esta manera,
nadie puede arglir un desconocimiento de la existencia del nhombre de la empresa y de su
actividad asociada al rubro, cuya fama lleva consigo la obligacién de proporcionarle una
proteccidn integral, para evitar que terceros se aprovechen de ella.

Esta proteccidon integral debe necesariamente abarcar los “nombres de dominio”, que no
obstante se trata de una naturaleza juridica diversa, existe una realidad practica y
concreta, el cual es que hoy en dia la red constituye un fundamental y popular canal de
publicidad de productos y/o servicios, razén por la es menester evitar que un tercero se
apropie de este importante mecanismo a través de “asfaltosbiobio.cl”, privando
injustificada e injustamente a mi cliente de él, quién realmente tiene todos los derechos y
privilegios.

Resefia e ilustra también el solicitante los productos que comercializa bajo la marca
“BIO-BIO”, asi como los servicios que ofrece, tales como asesoria en obra, trabajos de
laboratorio, capacitacion a clientes y profesionales de la construccion, Promocion técnica
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de cal y otros servicios que ofrece a través de su Empresa READYMIX , tales como
arriendo de maquinarias

Sefiala de otra parte, los principales registros marcarios de propiedad de “Cementos Bio
Bio S.A.”, correspondientes Unicamente a su marca “BIO BIO” y sus derivaciones:

Marca BIO BIO

N©O Registro 644.438

Fecha Registro 07/10/2002

Clases 35

Marca BIO BIO AR -1

NO Registro 471.086

Fecha Registro 04/11/1996
Clases 19

Marca BIO BIO AR-II

NO Registro 471.088

Fecha Registro 04/11/1996
Clases 19

Marca BIO BIO AR-III

NO Registro 471.087

Fecha Registro 04/11/1996
Clases 19

Marca BIO-BIO EL CEMENTO DE CHILE
NO Registro 589.888

Fecha Registro 09/02/2001

Clases 19

Marca BIO-BIO ESPECIAL
NO Registro 612.388
Fecha Registro 11/12/2001

Clases 19
Marca BIO-BIO
N© Registro 516874
Clases: 19
Marca BIO-BIO

N© Registro 534691
Establecimiento Comercial para productos de las clases:
19 85

Marca BIO-BIO

N© Registro 534687
Establecimiento Industrial para productos de las clases:
19 86

Marca DIVISION BIO BIO

NO Registro 460718
Establecimiento Comercial para productos de las clases:
19 85

Marca DIVISION BIO BIO
NO Registro 460717
Clases: 19 39

Marca DIVISION BIO BIO

N©O Registro 460716
Establecimiento Industrial para productos de las clases:
19 86
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Tales signos de Cementos Bio Bio S.A., acreditarian fehacientemente la marca
famosa y notoria a nivel nacional e internacional, y que participa activamente en el
mercado de los productos no metalicos, entre ellos, el asfalto.

29, En cuanto a los consideraciones de DERECHO, el abogado del segundo solicitante
someramente funda su pretencidén sefialando que el inciso primero del articulo 10 del
Reglamento, lo faculta para interponer una solicitud competitiva, y que por tanto, debera
acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
Y que segun el articulo 14 del mismo Reglamento sefiala, entre otras cosas, que sera
responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcién cumpla con las normas
legales vigentes y que no vulnere derechos de terceros.

Indica entonces que BIO-BIO S.A. posee respecto de las marcas singularizadas un derecho
de propiedad adquirido con anterioridad, amparado en virtud a lo establecido en el articulo
2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacién al articulo 19 N° 25 de la
Constitucion Politica de la Republica, y por ende ha adquirido legitimamente el derecho de
propiedad sobre sus marcas. El comun denominador de todas sus marcas lo constituye
“BIO-BIO”, que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y
distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los demas
elementos son genéricos. En otras palabras, indica, de no mediar en los signos de su
mandante el conjunto “"BIO-BIO”, no habria registros marcarios de su propiedad.

Para ratificar lo expresado, menciona lo establecido en los nimeros 20 y siguientes del
Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones de Dominio”, que —aunque no se esta en
presencia de una revocacion propiamente tal, en ellos, se establecen los verdaderos
principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripcion de un nombre
de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Asi, el nUmero 22
del reglamento, sefiala como causal de revocacién de un nombre de dominio, entre otras,
“que el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente 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 conocido”.

Senala a continuacion que ha quedado claro el hecho que el nombre de
dominio solicitado contiene como elemento distintivo aquel que esta presente en cada uno
de los signos de su mandante, a saber, “BIO-BIO”, que ademas constituye el elemento
mas importante de su razén social, nombre por el cual es ampliamente reconocida en el
mercado.

Y habla de “elemento distintivo”, desde el momento que la palabra “asfaltos”
que precede a “BIOBIO”, constituye un término que los consumidores lo relacionaran
inmediatamente con Cementos Bio Bio S.A. ya que es uno de sus productos no metalicos
gue comercializa a través de su marca.

Sefiala a continuacion que sin duda alguna que el primer solicitante, al
momento de presentar la solicitud del nombre de dominio “asfaltosbiobio.cl”, estaba en
pleno conocimiento de la existencia de Cementos Bio Bio SA., de su fama y notoriedad .
De asignarsele el nombre de dominio, constituiria un agravio hacia los derechos adquiridos
por Cementos Bio Bio S.A. , como titular legitima de las marcas comerciales ya
mencionadas, y seria inductivo a error y confusién entre los consumidores respecto a la
procedencia, cualidad y género de los productos y sus establecimientos que a través del
eventual sitio web “"www.asfaltosbiobio.cl” fueran promocionados.

En consecuencia, el primer solicitante podria ocupar la red a través de la direccidon
www.asfaltosbiobio.cl ofreciendo a los consumidores productos y servicios idénticos a
aquellos que ofrece y comercializa CEMENTOS BIO BIO S.A., y ellos pensaran que le
corresponde, nada de lo cual es efectivo.

10°. Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante acompafié la siguiente
documentacién, no objetada por la contraria:

1.- Fotocopia de los registros de las marcas “"BIO BIO"” de propiedad de su mandante y sus
derivaciones.

2.- Impresos obtenidos de la pagina web www.cbb.cl, donde se demuestra la importancia,
fama, posicionamiento y prestigio en el mercado de la empresa a través de su marca BIO
BIO, en la cual se ofrece diversos productos no metalicos para la construccion.
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Y TENIENDO PRESENTE QUE

19, Que el primer solicitante, no acompafié dentro del plazo acordado, sus
argumentos ni pruebas en apoyo a su solicitud, ni tampoco objeté los documentos
acompafiados por el segundo solicitante, ni demostrdé un interés legitimo en relacion al
nombre de dominio en disputa y que obra Unicamente en su favor el hecho de haber
solicitado la asignacién del nombre de dominio asfaltosbiobio.cl con anterioridad al otro

29. Que el primer solicitante no demostré tener derechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio asfaltosbiobio.cl, y presentd su solicitud ante el Nic
Chile, en primer lugar, por lo que se aplicaria el principio “first come, first served.”

39 Que asi pues, cabe considerar y analizar el debido alcance y efectos de la
inactividad procesal del primer peticionario. A juicio de este Tribunal pues, la parte ha
tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos y pretensiones, pero no habiéndolo
hecho, cabe sefialar que se ha producido un efecto preclusivo de su rebeldia

40, Que el presente conflicto objeto de resolucion de este arbitraje es la
presentacion de dos solicitudes respecto de un mismo nombre de dominio, y en virtud de
lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio y no de un conflicto de revocacion

50, Que a juicio de este Arbitro, la asignacion del nombre de dominio al primer
solicitante vulneraria derechos de terceros

6°. Que frente a las circunstancias antes descritas, a juicio de este Arbitro
corresponde aceptar los argumentos hechos valer por el segundo solicitante

7°. Que a mayor abundamiento de lo referido en los considerandos anteriores, y
atendida la sana razon y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una
contienda de las especiales caracteristicas que tiene una relativa a la asignacion de un
nombre de dominio, no cabe sino otorgar proteccion juridica en el trafico virtual al
segundo solicitante, a través de la asignacién del nombre de dominio “asfaltosbiobio.cl”

89. Por estos fundamentos, vy lo dispuesto en los articulos 636 y siguientes del
C.P.C. vy en el art. 82, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediacidon y Arbitraje del
Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:

Asignhase el nombre de dominio “asfaltosbiobio. clI” al segundo solicitante CEMENTOS
BIO BIO S.A. Rut 91.755.000-K

Notifiquese la presente resolucidon a las partes por carta certificada y a Nic Chile por
correo electrénico, con firma digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro
Nic Chile

Autoriza el presente fallo el Notario Publico Titular de Santiago, don Pedro Sada Azar.
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