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Asunto: "automotorabiobio.cl" - Fallo arbitral

De: Guillermo Carey C. <gcareyc@carey.cl>

Fecha:Fri, 28 Mar 2008 13:54:10 -0400

A: "claudio@repuestosbiobio.cl™ <claudio@repuestaisio.cl>, "cadmin@weekmark.cl™
<cadmin@weekmark.cl>, "ctecnico@weekmark.cl" snteo@weekmark.cl>, "sseguel@weekmark.cl™
<sseguel@weekmark.cl>, "lam@nic.cl" <lam@nic.¢lfallos@Ilegal.nic.cl™ <fallos@legal.nic.cl>,
""legal@nic.cl™ <'legal@nic.cl>

CC: Maria Cecilia Mena <mmena@carey.cl>, Jorge Cabtneabrera@carey.cl>

En Santiago de Chile a 2 8 de marzo de 2008-.

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA

l. 1.- Constitucion del arbitraje.-

Con fecha 19 de junio de 2007 NIC Chile me notifieda designacién como arbitro arbitrador para
resolver el conflicto por la inscripcion del nomidiedominio “automotorabiobio.cl”, designacion que
acepté con fecha 4 de junio de 2007 y que fueicadid a las partes y a NIC Chile por correo elaeatm

l.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Juan Torres y Logé2A., RUT 77.283.620 — 1, con domicilio en Colén

N° 1040, Los Angeles, correo electrénictaudio@repuestosbiobio,domo Primer Solicitante; 2)
Pesquera Bio Bio S.A., RUT 84.902.900-2, represinpmr Sargent & Krahn, y en autos por don Matias
Somarriva Labra, con domicilio en Avda. Andrés B&lr11, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago,
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correos electronicosadmin@weekmark.cttecnico@weekmark.gl sseguel@weekmark.como
Segundo Solicitante.

|.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripcitsh nombre de dominio “automotorabiobio.cl”, susdd
entre las partes antes individualizadas.

|.4.- Procedimiento.

Que a fojas 4 y siguientes se encuentra el adceure constan las normas de procedimiento que se
acordo que regirian la tramitacion de esta instaaditral con la asistencia del Segundo Soliaitant

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de Juan Torres y Lépez Ltda.

Conforme consta en autos a fojas 22, el Primeci&uiite sostuvo lo siguiente:

a) El Primer Solicitante afirma que explota el gimla comercializacion de repuestos y servicios
mecanicos automotrices, por lo que, en 2005, ini$cel nombre de dominio “repuestosbiobio.cl” y al
renovar dicho nombre de dominio se incluyo el na® un segundo local de propiedad del Primer
Solicitante, dedicado al mismo rubro, denominadtmAwtora Bio Bio.

b) Afirma que la inscripcion del nombre de domieganterior al del Segundo Solicitante.

c) Sefala el Primer Solicitante que el Segundi®oite le habria ofrecido la devolucién del intgor
pagado por la inscripcion de “automotorabiobio.altp cual no habrian accedido, en conformidadea qu
el giro Segundo Solicitante se encuentra relaciomaéxplotacion pesquera y no se entiende quédela
pueda tener con el rubro automotriz.

d) Habria sostenido el Segundo Solicitante quesrqesseveraria en la intencién de obtener el nodwre
dominio en disputa a condicién que no se incursaea el rubro pesquero, cuestiéon que el Primer
Solicitante afirma no es de su interés.
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1.5.2.- Planteamientos de Pesquera Bio Bio S.A.

El Segundo Solicitante sostiene que la titularidadas marcas Bio Bio, la fama y notoriedad desesta
marcas, asi como la titularidad de los nombresod@rlo le conceden mejor derecho para obtener la
asignacion del nombre de dominio en disputa.

Entre los principales argumentos de hecho del SEp8olicitante se encuentran los siguientes:

a) Consta a fojas 26 y siguientes de autos quéviddias Somarriva Labra, en representacion de Pesque
Bio Bio S.A., presento escrito argumentando su nagoecho sobre el nombre de dominio
“automotorabiobio.cl”, sefialando que su mandantéwdar de la marca Bio Bio, registro N° 721.607 y
N° 726.428 para distinguir productos de las cl@8eg 31, cuestion que se acreditdé por medio de los
certificados de registro correspondientes.

b) La vinculacion entre el nombre de dominio “autdonabiobio.cl” y Pesquera Bio Bio S.A. se
fundamenta en la identificacion a nivel internaaiatte productos del mar comercializados por Peaquer
Bio Bio S.A., con las palabras Bio Bio, contandgdesra Bio Bio S.A. con gran prestigio,
reconocimiento y experiencia a nivel mundial eadmercializacion de productos marinos.

c¢) El Segundo Solicitante sefala que Bio Bio esaxpeiesion que forma parte esencial de su razdalsoc

d) Por otra parte, sostiene que el dominio “autenadtiobio.cl” sera utilizado para promocionar
actividades relacionadas con el medio ambientengtiaraleza, o que induciria a confusién porque el
Segundo Solicitante comercializa productos natsrddt mar y ha demostrado gran preocupacion por el
medioambiente.

e) Adicionalmente, el segundo solicitante sostmunerefuerza su posicion contar con la inscripdén
los siguientes nombres de dominio: “ebiobio.cliotno.cl”; “biobio.cl”; “bio-bio.cl”;
“biobioproyecta.cl”; “todobiobio.cl”; “abiertobiobi.cl”; “mielbiobio.cl”; “museosdelbiobi.cl”;
“pesquerabiobio.cl”, y “productosbiobio.cl”, cuasiiacreditada mediante copia simple de los ceatlfis
ante este tribunal.

Entre sus principales consideraciones de dereafacgiamar su mejor derecho al nombre de dominio en
disputa sefnala que:

a) No debe tenerse en cuenta el critefitst'‘come, first served’pues se trata de un criterio que debe ser
utilizado comaultima ratio en disputas sobre nombres de dominio, en casaoiggena parte demuestre
tener mejor derecho. Al efecto se citan los ariedl0 y 14 del Reglamento de Asignacion de Nomibees
Dominio.
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b) Debe atenderse al criterio de la relacion deeukridad de marcas comerciales con los nombees d
dominio. A fojas 31 de estos autos, el SegundaiBariite sostiene que existe una inmediata y l6gica
relacion entre los nombres de dominio y las macoaserciales, pues comparten ciertas caracteristicas
propésitos con las marcas comerciales, por lo ggi@edmbres de dominio tienen un rol fundamental
como identificadores de origen de los diversosdsgnservicios ofrecidos por Internet. Al efeclo, e
Segundo Solicitante cita la Politica Uniforme dedtaecion de Conflictos de Nombres de Dominio de la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a letédem adelante “UDRP” e “ICANN”
respectivamente por sus siglas en inglés), quayaadomo fundamento para iniciar una disputa de
dominio el que el nombre de dominio sea confusaengntilar a una marca de productos o servicios
respecto de la que la parte tiene derechos. Emsetarsentido cita el Informe Final de la Organigaci
Mundial de Propiedad Intelectual y las OpinioneBatel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas
con el UDRP.

d) A fojas 33, se cita el articulo 22 del reglaroese NIC/Chile que establece que la inscripcionsala
o de mala fe sera causal de revocacion.

e) A renglon seguido, se sefiala que existiria iditude la reconocida marca “Bio Bio” y que ello
induciria a error a los usuarios.

f) Sostiene que en este sentido debe consideraesel gprimer solicitante no posee ninguna marca
comercial.

g) A fojas 33 y siguiente, se sefiala que en ataradiarticulo 6 bis debera rehusar, invalidar gisteo y
prohibir el uso de una marca notoriamente conocida.

h) En apoyo de su posicion el Segundo Solicitacvenparia la sentencia arbitral seguida ante la jueza
Janett Fuentealba Rollat por la disputa del nordbrdominia‘enbiobio.cl”. Dicha sentencia, obtenida

en una causa seguida por el Segundo Solicitanteac6@8orporacién por el Desarrollo Sustentable el
Peral”, se concedié el nombre de dominio al SegBulitante bajo las siguientes consideracidtes
sola circunstancia de ser el demandante tituladoersos nombres de dominio que contienen la
expresion “biobio”, se estimara por este juez camngumento basal para acoger la demanda de
oposicion, lo que ha avalado con abundante antetdedede mejor derecho que obran en su favor, entre
ellos, la circunstancia de ser titular [...] de vasimombres de dominio que contienen la palabra
“biobio”, en especial “ebiobio.cl”, e indudablemeata titularidad de los registros marcarios [...}"
Sefala ademas la sentencia citada que los argusramtis referiddson decisorios de mejor derecho a
favor del demandante, respecto del nombre de dorembiobio.cl, toda vez que el consumidor o usuario
gue digite enbiobio.cl, creera que esta ingresaaldoortal de la demandanteSenala el Segundo
Solicitante que el fallo desechd el principiiost come first serveddada la existencia de registros
marcarios casi idénticos al nombre de dominio spuda, a saber, el registro ya citado en [.5.1 a)
propiedad del Segundo Solicitante para la clase 29.

|.6 Etapa de respuestas.-
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1.6.1 Respuesta del Primer Solicitante, Juan Tortaspez Ltda.

Conforme consta en autos a fojas 67 y siguient&sjraer Solicitante sostuvo lo siguiente:

a) Juan Torres y Lopez Ltda. es una sociedad gemeabilidad limitada, cuyo giro es la venta de
repuestos de vehiculos, prestacion de servicioamEss de alta calidad con personal calificado e
instruido en las ultimas tecnologias automotrices.

b) Reitera que la inscripcion del nombre de domirepuestosbiobio.cl” se realizé en enero de 2005 y
gue en abril de 2007 se inscribio el nombre de danfautomotorabiobio.cl”.

c) El Primer Solicitante es una empresa que explata 20 afios el giro automotriz y que ha funcionad
bajo los nombres “Repuestos Bio Bio” y “Automot&ia Bio”, eligiendo la palabra Bio Bio en
consideracioén a la ubicacion geografica de sublesianientos, a saber Los Angeles, capital de la
provincia de Bio Bio.

d) El dominio “repuestosbiobio.cl” le fue asignagtoenero de 2005 y su sitio se encuentra operativo
desde el mes de junio del mismo afio.

e) Que la palabra que el Segundo Solicitante egjiregrodria causar confusion —Bio Bio — no es clave
para una busqueda en la web, requiriéndose ladadie una palabra para especificar o identificagdh
busqueda del producto o actividad en cuestidnuéeay Primer Solicitante pretende acreditar
acompafando busquedas en “google”. El resultadegaria diversos resultados, como Radio Bio Bio,
Universidad del Bio Bio, Cementos Bio Bio, Enciaala Bio Bio etc. Solo la adiciéon de las palabras
“repuestos” y “pesquera” arrojé resultados posgtiea las busquedas.

f) No seria efectivo que el publico asociara, lagicazonablemente, el nombre de dominio
“automotorabiobio.cl” con los productos y activieadjue el Segundo Solicitante desarrolla, puesto qu
de otro modo deberia asumirse que todas las erspietaladas no podrian usar ni registrar sus resnbr
de dominio.

e) Agrega que a la fecha la Universidad del Bio&iditular del nombre de domino “ubiobio.cl” que
Unicamente agrega la letra “u”.

h) Finalmente expone que la adicion de la paladugomotora” deja claro que el nombre de dominio
nada tiene que ver con las actividades maritimas.
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f) Que no se usaria una marca notoria y famosaga@gp Bio es un nombre propio referido a la zona
donde se ejerce la actividad econdémica del Prirokeitnte. No se discute una marca inventada como
Coca Cola, sino que un nombre propio como Mautauyéo o Santa Lucia.

Il. PARTE CONSIDERATIVA.

Il.1 El Primer Solicitante efectivamente inscrilginombre de dominio con anterioridad al Segundo
Solicitante, sin embargo ante la existencia dectix®marcarios vigentes, tal como sefala el Segundo
Solicitante, el criteridfirst come, first served; no podra aplicarse sino subsidiariamente en tasto
partes no demuestren la posesion de un mejor aerech

Il. 2 Que de acuerdo a lo expresado en el consideranterior, debera acreditarse por las partes la
existencia de un mejor derecho para lo que el SkEg8olicitante acredit6 el registro de la marca Bim
para distinguir productos de las clases 29 y 3fistr® N° 721.607 y N° 726.428. Conforme a la oatav
edicion de la Clasificacion Internacional de Pradsag Servicios (clasificacion de Niza), el amlto
proteccion de dichos registros alcanza a los sigeseproductos: i) clase 29, carne pescado, avasay
extractos de carne; frutas y legumbres en consgeecas y cocidas; jaleas, mermeladas y compotas;
huevos leche y productos lacteos, aceites y gcasasstibles, y ii) clase 31, productos agricolas,
horticolas, forestales y granos, no comprendidast@s clases; animales vivos; frutas y legumbres
frescas; semillas, plantas y flores naturales;aiims para los animales; malta.

En materia de marcas dicha inscripcidon autorizesselexcluyente y exclusivo en dichas categoriagny
cuando dicha limitacion de la proteccion no exésténternet, debe considerarse que la identificage
las palabras Bio Bio se encuentra circunsgribma faciea dichos productos por los motivos
desarrollados a continuacion.

I1.3 Debe considerarse que la denominacion BioeBide uso comun para la designacion de una region,
provincia y rio de Chile, lo que limita la posid#éid de vinculacion del nombre de dominio
“automotora.cl” con Pesquera Bio Bio S.A. En efetdaadicidon del vocablo “automotora” disminuye la
posibilidad de confusion atendido el giro del SefyuSolicitante. Tal como se sefiala a fojas 68, la
palabra automotora se encuentra asociada directamlemibro automotriz, en consideracion a su
morfema radical “auto”, que no tiene relacion ewedbertura de los registros marcarios del Segundo
Solicitante. Adicionalmente, debe considerarselgsienarcas registradas y el mismo giro del Segundo
Solicitante confirman que una posible confusiémiitasmprobable.

A mayor abundamiento, cabe sefalar que existennoswgenombres de dominio, concedidos a nombre
de diversos titulares, que contienen la denomindtB@ Bio” y que coexisten con las marcas y norsbre
de dominio invocados por el segundo solicitanteagts£omo, por ejemplo, se encuentra inscrito el
nombre de dominio “biobio.cl” a nombre de CememasBio S.A, asi como también coexisten sin
riesgo alguno de confusion, otros nombres de dangjué contienen la expresion “biobio”, conforme se
acredita por el Primer Solicitante en autos a f6fag 76 y siguientes.
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Il.4 Conforme a las consideraciones de hecho amteeinte desarrolladas, no puede estimarse que la
inscripcion haya sido abusiva o de mala fe, pudsanconcurrido la causal del articulo 22 del reglaio

de NIC —Chile alegada por el Segundo Solicitarg® es'Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca de producto gedécio sobre la que tiene derechos el reclamante,
0 a un nombre por el cual el reclamante es recalt@ci

Que por todas las consideraciones anteriores, @deptonsiderarse que se trate de un nombre deidomin
engafiosamente similar, pues el nombre Bio Bio essdeeomun y sirve para la designacion de una
region, provincia y rio de Chile. Por lo mismo,gue el nombre de dominio pueda ser considerado
idéntico o engafiosamente similar a la marca deugtodgobre las que tiene derechos el Segundo
Solicitante deberia existir expresa referenciardito al cual se refiere el registro.

I1.5 Del mismo modo, los argumentos consideradda eentencia citada por el Segundo Solicitante, no
resultan aplicables, dado que la sola existencragistros marcarios, no es por si solo un argument
suficientemente para acreditar mejor derecho selbtembre de dominio en disputa, en consideracion a
gue, como se sostuvo en 1.2 y 11.3, la marca dé&dgundo Solicitante fue concedida limitada ddae

29 conforme consta en autos y que la palabra “Bd & de uso comun. Adicionalmente, debe
considerarse que las marcas registradas y el nggmdel Segundo Solicitante confirman que una
posible confusion resulta improbable; afirmar latcario, implicaria sostener que pueden confundirse
una automotora con una Pesquera.

Desde otro punto de vista, el fallo no resultacablie ya que se concedio el nombre de domino al
Segundo Solicitante, dada la confusién que el nerdbrdominio “enbiobio.cl” generaba en relacion a
"ebiobio.cl”, propiedad del Segundo Solicitantectizi caso no es anélogo al de autos,
“automotorabiobio.cl”, por las razones expresad@sreormente.

I1.6 En consideracion a lo expresado en 1.2, 1.3,y 1.5, el Segundo Solicitante no ha acrediitéener
mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

Il SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, gelvesasignar el nombre de dominio en disputa
“automotorabiobio.cl” a Juan Torres y LOpez LTDA.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiqguese a las partes por carta certificadd\y@ Chile por correo electronico.
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Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile pararaplouiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don @uitio Carey Claro.

Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Sedpedat Tribunal.

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro.
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