En Santiago de Chile a 16 de diciembre de 2005.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO5035 de fecha 1 de septiembre de 2005 me notificd de la
designacion como érbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “bio-bio.cl”, designacion que acepté con fecha 8 de septiembre de
2005, y que fue notificada alas partesy a NIC Chile por carta certificada.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Cementos Bio Bio S.A., rut 91.755.000-K, representado por
el Estudio Johansson & Langlois y en autos por los abogados don Andrés Echeverria
Bunster, don Flavio Belair Santi y don Christopher Doxrud Garcia-Huidobro, con
domicilio en esta ciudad, San Pio X 2460 oficina 1101 de la comuna de Providencia,
correos electrénicos maill@jl.cl o fbelair@jl.cl; y 2) Pesquera Bio Bio S.A., rut
84.902.900-2, representado por Sargent & Krahn y en autos por los abogados don Jorge
Caro Cordero y don Juan Francisco Reyes Taha, con domicilio en esta ciudad, Av.
Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electronico

jfreyes@sargent.cl

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitrgje es resolver la inscripcién del nombre de dominio “bio-bio.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-
A fojas 22 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de
procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia arbitral con

la asistencia de ambas partes.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de Cementos Bio Bio S.A.

Consta a fojas 55 de autos, que don Flavio Belair Santi en representacion de Cementos
Bio Bio S.A. presentd escrito de planteamientos, fundado su mejor derecho en que la
denominacién “Bio Bio” representa e elemento més destacado y sobresaliente de su
nombre o razén social como asimismo es titular de numerosos marcas comerciaes “Bio
Bio” y sus derivaciones. Sefiala que su representado es una famosay reconocida empresa
nacional en la produccion, elaboracion y comercializacion de diversos productos no
metalicos orientados y utilizados en la construccioén, tales como cemento, madera, cal,
hormigdn, mortero, entre otros, la que es publicitada a través de su prestigiosa y
reconocida marca “Bio Bio” y sus derivaciones. Sefladla que es innegable €l
reconocimiento que tiene el nombre “Bio Bio” en cual goza de gran famay notoriedad no
solo en Chile sino que en diversos paises del mundo, siendo dicha empresa lider en €l
mundo. Por otra parte sefida que la compafiia fue fundada en 1957 con la Planta
Talcahuano, y que fue tal e crecimiento que experimentd anualmente que fue
adquiriendo diversas empresas como la Industria Naciona de Cementos INACESA,;
luego fue diversificando su actividad a otros productos no metalicos relacionados con la
construccion, creando en 1980 la divisidon maderas, mangjando actualmente los bosgues,
aserraderosy la Planta de Enchapados para exportacion. En 1986 Cementos Bio Bio S.A.
compra la Compafiia de Hormigén Premezclados Readymix; en 1988 pone en marcha la
Planta de Cal de Antofagasta y en 1992 la Planta de Cal de Copiapd. Agrega que €



crecimiento de Cementos Bio Bio S.A. en este tipo de productos es de tal magnitud que le
ha permitido tener participacion en mercados internacionales, especificamente en Bolivia.
Sefiala que constituye sin duda alguna la marca mas reconocida y de mayor prestigio en
nuestro pais, nadie puede desconocer la existencia del nombre de su mandante y de su
actividad, cuya fama lleva consigo la obligacion de proporcionarle una proteccion integral
para evitar que terceros se aprovechen de ella. Sefidla que dicha proteccion abarca los
nombres de dominio. Posteriormente cita los productos de su mandante comercializados
bajo la marca “Bio Bio” y su respectivo logo: “Nuevo Cemento Bio-Bio Pértland
Puzolénico”, “ Cemento BIO-BIO Especia”, “ Cemento INACESA Especid”, “ Cemento
Bio-Bio Alta Resistencia Inicial (ARI)”. Ademas menciona los servicios de su mandante:
Asesoria en obra, sefiadlando gue consiste en la atencion permanente a clientes en todas las
zonas de su mercado; Trabgjos de laboratorios, sefiala que sus Centros Técnicos estan
orientados a contribuir con el control de obras de hormigdn e investigacion en materias
relacionadas con sus nuevos usos. andlisis de &ridos, hormigones, prefabricacion de
hormigon, morteros de cemento, investigacion, estadisticas de aridos y promocion y
difusion de la investigacion del hormigén; Capacitacion a clientes y profesionales de la
construccion, sefidla que se imparten cursos, charlas, talleres 0 seminarios orientados a
mostrar la Ultima tecnologia en uso y aplicacion de hormigones o temas de interés para el
sector; Promocion de técnica de cal, servicio basado en la asistencia periddica de
profesionales especializados en las diversas aplicaciones del producto; y Otros servicios.
Por otra parte, cita un listado de los principales registros marcarios de propiedad de
Cementos Bio Bio S.A., correspondientes Unicamente a su marca “Bio Bio” y sus
derivaciones, las denominaciones registradas son: “Bio Bio”, “Bio Bio Ar-I", “Bio Bio
Ar-11", “Bio Bio Ar-111", “Bio-Bio ElI Cemento de Chile”, “Bio-Bio Especia”, “Bio-Bio”,
Division Bio-Bio”. Sefida que se trata de una marca famosa y notoria a nivel nacional e
internacional, participando activamente en el mercado de los productos no metdlicos.
Agrega que € comun denominador de todas sus marcas lo congtituye “Bio-Bio”, que es



aguel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos
por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los deméas elementos son genéricos.
Expresa que asi, el nombre de dominio solicitado contiene como elemento distintivo
aguel que esta presente en cada una de las marcas, Bio-Bio, que ademés constituye €l
elemento mas importante de su razén social, nombre por el cual es ampliamente conocida
en € mercado. Para acreditar su mejor derecho acomparia la siguiente documentacion:
Fotocopia de los registros de las marcas “Bio Bio” de propiedad de su mandante y sus
derivaciones; Impresos obtenidos de la pagina web www.cbb.cl donde se demuestra la
importancia, famay prestigio de la empresa, através, de su marca Bio Bio.

1.5.2 Planteamientos de Pesquera Bio Bio S.A.

A fojas 28 de autos, comparece don Jorge Caro Cordero en representacion de Pesguera
Bio Bio S.A. presentando demanda de asignacion del nombre de dominio, fundamenta su
mejor derecho en que la excelencia de los productos de su mandante esta intimamente
ligada a la experiencia y vocacion pesquera de la familia Stengel, alemanes con tradicion
en ésta actividad, avecindados en Chile desde mediados del siglo pasado. Agrega que €l
nombre de la empresa fue creado por la familia Stengel atendido que realizaban sus
actividades en los arededores del rio Bio Bio, de manera que existe una ligazon no sblo
creativa y sentimental con dicha denominacién sino también geogréfica. Sefiala que en
1977 los hermanos Klaus, Frank y Jan Stengel decidieron formar una empresa con sello
propio, Pesquera Bio Bio, la cual en un comienzo dedico sus esfuerzos al arte de la pesca
de arrastre con sblo dos barcos pesqueros. En 1988 la empresa expande sus operaciones
creando una planta de harina y aceite de pescado y una empresa procesadora de productos
congelados. En 1992 los hermanos Stengel crean una nueva empresa dedicada a la
elaboracion y comercializacion de conservas de pescado, construyendo ese mismo afio
ademas una moderna planta de procesamiento. En el afio 1999 Pesguera Bio Bio se
introduce a la industria salmonera, creando un centro de cultivo en la Décima Region.



Hoy es una de las empresas més importantes del sector, exportando sus productos a mas
de 50 paises del mundo. Sefidla que en el conflicto de autos, su mandante lo Unico que
pretende es resguardar un signo que es idéntico a una de sus marcas comerciales mas
importantes, que ha sido debidamente registrada en Chile, y en la cua se han gastado
cuantiosas sumas de dinero. Como fundamento de derecho cita €l criterio de la titularidad
sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, citando a su vez las
politicas de ICANN, OMPI, NIC Chile, articulos 20, 21 y 22 del Reglamento y articulo
88 del Reglamento de la Ley 19.039. Sefiala que su mandante es titular en Chile de los
siguientes registros marcarios para € signo “BIOBIO”: Registro n°721.607 Biohio,
mixta, clase 29 y registro n°726.428 Biobio, mixta, clase 31. Ademas, cita el Criterio de
la creacidn intelectual del signo pedido, sefidlando que es de toda ldgica y justicia que
guien ha creado una denominacion sobre la que se ha construido una empresa valorada en
varios millones de ddlares, en este caso BIOBIO, pueda ampararla y protegerla de
terceros que se pretenden aprovechar de ella o que realicen aguna actividad que pueda
producir engafio en el pablico consumidor. Finalmente sefiala que cabe tener presente que
los antecedentes y registros marcarios citados, acreditan que ha sido su mandante quien
ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “Biobio” tanto en e mercado
nacional como internacional por medio de los diversos productos y servicios ofrecidos
bajo dicha denominacién. Para acreditar su megjor derecho acompafia copias de los
certificados de registro de sus marcas comerciales.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Cementos Bio Bio S.A.

A fojas 60 y siguientes de autos Cementos Bio Bio S.A., evacud € traslado, sefialando
gue el segundo solicitante sustenta sus argumentos afirmando gue eventualmente le asiste
un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es propietario de



marcas conformadas por la expresion BIOBIO, como asimismo su empresa goza de cierta
importancia en e mercado. Al respecto, sefldla que el segundo solicitante no ha
considerado que su representada, del mismo modo es una empresa que tiene una
innegable fama y prestigio en el mercado, con una presencia no sélo nacional, sino que
también internacional. Agrega que e segundo solicitante no ha considerado que su
representada, para la proteccion de su prestigioso nombre, la ha registrado ampliamente
como marca comercial, cuyos titulos se encuentran acompariados a proceso, los que
resultan ser inobjetables, demostrando asi su calidad de titular de las marcas “BIO-BIO” y
sus derivaciones. Sefiala que resulta innegable que su representada ha tenido y tiene un
uso intensivo y extensivo de la marca “BIO-BIO”. Agrega que en razén de los
antecedentes anteriormente expuestos comparten algunos conceptos que han sido
desarrollados por e propio segundo solicitante, que en definitiva dan la razén a sus
pretensiones. Expresa que “Pesquera Bio Bio S A.” ha sefldlado que “el nombre de
dominio consiste en una direccién electronica o bien una denominacién por medio de la
cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de estared.” (Pagina 3 de su
presentacion). Sefidla que su mandante ha solicitado el nombre de dominio “bio-bio.cl”
porque representa una denominacion que corresponde al elemento principal y méas
destacado de su razdn social, la que es ampliamente conocida por los consumidores y a
través de la cual los usuarios de Internet la podran identificar. Luego, “Pesquera Bio Bio
S.A”, afirma que “la resolucion de los conflictos por asignaciéon de nombres de dominio
debe ser resudlta, entre otros, en atencion a la titularidad de registros marcarios para €l
signo pedido como nombre de dominio”. Sefiala que la solicitud del nombre de dominio
“bio-bio.cl” de su representada se ha sustentado desde su origen, precisamente en su
calidad de legitima propietaria de sus numerosas marcas comerciales “BIO-BIO”, y en
caso alguno responde a un animo de adjudicarse de mala fe un nombre que no le
pertenece, ni mucho menos entorpecer o dafiar derechos gjenos, cometiendo un abuso del

derecho, sino que se condice plenamente a nuestra legislacion, en razén de los



contundentes antecedentes y medios de pruebas aportados a proceso. De esta manera,
agrega que llama profundamente la atencion que &l segundo solicitante haya sefialado que
“en @ caso de autos s se asignara € nombre de dominio a demandado se estaria
produciendo una dilucion de la prestigiosa y reconocida marca “BIOBIO” de mi
mandante, y podria causar confusion a los usuarios que desearan ingresar al nombre de
dominio “bio-bio.cl” con la intencién de informarse sobre los productos que ofrece mi
mandante”, todo ello ampardndose en lo dispuesto en € Articulo 22 del Reglamento de
NIC Chile. Expresa que resulta inapropiado calificar la solicitud del nombre de dominio
de su representada como “abusiva’ y, como consecuencia de €ello causar la dilucion de la
marca del segundo solicitante, ya que como se ha afirmado en reiteradas oportunidades,
Su representada es, precisamente, propietaria de numerosas marcas comerciales “ BIO-
BIO”, la que ademas cuenta con una presencia dominante en € mercado de los productos
para la construccion no metalicos, tales como el cemento, cal, madera, hormigones, entre
otros, y sus servicios asociados a ellos. Sefidla que con los antecedentes hechos valer se
puede concluir que no ha mediado de parte de su representada, ningin animo de
enriquecerse indebidamente como consecuencia de la presente solicitud del nombre de
dominio pretendiendo su transferencia o arriendo, ni afectar el negocio que desarrolla
“Pesguera Bio Bio S.A.”, como tampoco ha habido infraccion a las normas sobre abusos
de publicidad ni derechos validamente adquiridos, como para catalogar su actuar como
abusiva 0 de mala fe. En consecuencia, sefidla que insisten gque en la especie es
plenamente aplicable el aforismo denominado “First Come first served”, toda vez que su
mandante ha demostrado con contundentes antecedentes, argumentos y documentos de
prueba, tener “legitimos derechos’ sobre € nombre de dominio “bio-bio.cl”, y por lo
tanto, a ostentar la calidad de primer solicitante, tiene una preferencia en la asignacion

del mismo.



1.6.2 Respuesta de Pesquera Bio Bio S.A.
La parte Pesquera Bio Bio S.A. no evacuo €l traslado.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 63 de autos, con fecha 30 de noviembre de 2005, se cité a las partes a oir

sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.

Il PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Cementos Bio Bio S.A. con fecha
22 de abril de 2005 solicité el nombre de dominio “bio-bio.cl”. También, se encuentra
acreditado en autos, fojas 1, que Pesquera Bio Bio S.A., lo solicitd con fecha 10 de mayo
de 2005.

1.2  Que Cementos Bio Bio S.A. argumenta su mejor derecho en que € nombre de
dominio en disputa “bio-bio.cl” corresponde al elemento mas importante y distintivo de
su razon social, que se trata de una empresa de antigua data, de gran importancia en la
produccion y comercializacion de productos no metalicos relacionados con la
construccion como cemento, cal y otros, que tiene registradas diversas marcas de la
denominacién Bio-Bio y sus derivados, que se trata de una marca famosa y notoria por la
cua es conocido su mandante, y que es € primer solicitante, razén por la que debe
aplicarse el principio denominado “First Come first served”.

1.3 Que Pesguera Bio Bio S.A. argumenta también que se trata de una empresa de
antigua data, que el nombre de dominio es e elemento més importante y distintivo de su
razén social, nombre creado por la familia Stengel y que corresponde a la zona geogréfica
donde comenzé la empresa, arededores del rio Bio Bio. Agrega que se trata de una



empresa destinada a la produccion de harina y aceite de pescado, a la elaboracion de
conservas de pescado y al cultivo de salmones con presencia en nuestro paisy en mas de
50 paises del mundo. Agrega gue es titular de registros marcarios de la denominacion
Biobio, razon por la que debe aplicarse €l criterio de la titularidad sobre marcas

comerciales y su relacion con los nombres de dominio.

1.4 Que de acuerdo a los antecedentes aportados, éste sentenciador considera que
ambas partes tienen argumentos validos para ser asignatarias del nombre de dominio
“bio-bio.cl”, atendido que se trata de empresas de publico conocimiento a nivel nacional e
internacional, pero debe considerarse cudl de ellas se identifica mas con el nombre de
dominio en disputa.

1.5 Analizados los antecedentes y fundamentos presentados por las partes, ambas
mencionan como argumento que e nombre de dominio “bio-bio.cl” es e elemento mas
importante y distintivo de su razén socia, “ Cementos Bio Bio S.A.” y “Pesquera Bio Bio
S.A” |, ya que, ambas razones sociales tienen como elemento distintivo la denominacion
“Bio Bio” acompafiada de un elemento genérico que da cuenta del giro de la propia
empresa.  Este sentenciador considera que es efectivo & argumento mencionado por
ambas partes, y que se aplica en igual medida para ambas partes, de manera, que no es
posible considerar que ello de un mejor derecho a una de las partes respecto de la otra
para asignar el nombre de dominio en disputa.

1.6 Ambas partes, ademés sefidlan como argumento de su mejor derecho, que se trata
de empresas fundadas hace varios afios y que por su amplio desarrollo actualmente tienen
una presencia importante a nivel nacional e internacional en sus respectivos giros. Este
sentenciador considera que es publico y notorio que nos encontramos ante dos empresas
de gran envergadura econémica que se han destacado en sus respectivos rubros a nivel



nacional como internacional, contando ambas con fama y notoriedad en los productos y
servicios que desarrollan. En consecuencia, atendido que el argumento es aplicable a
ambas partes en igual medida, es un criterio que no pueda tenerse en cuenta para asignar
el nombre de dominio a una de las partes.

1.7  Respecto del criterio de la titularidad de las marcas comerciales, cabe considerar
gue ambas partes han acreditado en el proceso ser titulares de la marca “Bio Bio”, con la
siguiente precision: Cementos Bio Bio S.A. acreditd la titularidad de las marcas
comerciales cuya denominacion es la siguiente: “Bio Bio”, ‘Bio Bio Ar-1”, “Bio Bio
Ar-11"’, “Bio Bio Ar-I111"’, “Bio-Bio EI Cemento de Chile™, “Bio-Bio Especial”,
“Bio-Bio” y ‘Divisién Bio-Bio™, y Pesguera Bio Bio S.A. acredit6 la titularidad
sobre la marca de la denominacién “BioBio”. Se puede apreciar una diferencia entre las
marcas registradas por las partes, ya que, en e caso de Cemento Bio Bio S.A. tiene
registrada la denominacién separada por un espacio o por un guién “Bio Bio” y “Bio-
Bio”, en cambio la denominacién registrada por Pesquera Bio Bio S.A. va totalmente
junta “BIOBIO”, sin espacio ni guidn entre medio. Lo anterior aporta un criterio de
mejor derecho a favor de Cementos Bio Bio S.A., ya que, las marcas registradas por ésta
parte son total y absolutamente idénticaa nombre de dominio pedido, no asi en €l caso
de Pesquera Bio Bio S.A.

1.8 A mayor abundamiento, Cementos Bio Bio S.A. ha argumentado un germen de
mejor derecho fundado en la aplicacién del principio “Fisrt Come First Served”, por ser
justamente dicha empresa el primer solicitante del nombre de dominio disputado en autos,
lo que sumado a argumento indicado en e numeral precedente han servido a este
sentenciador para formarse una conviccién sobre la asignacion del nombre de dominio
disputado.
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1.9  En consecuencia, atendido los antecedentes expuestos y las pruebas aportadas por
las partes, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “bio-bio.cl” seidentifica
méas con la parte Cementos Bio Bio S.A. por tener registrada la marca comercial de
idéntica denominacion y ser, a mayor abundamiento, el primer solicitante del nombre de
dominio en disputa.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
“bio-bio.cl” a Cementos Bio Bio S.A.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese alas partesy aNIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l &rbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.
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