Santiago, 22 de noviembre de 2007.
VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificé al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
inscripcion del nombre de dominio “biobioaudiovisual.cl”, siendo partes don Carlos Javier
Barria Leon, domiciliado en Martinez de Rozas 511, departamento 1202, Concepcién y
Pesquera Bio Bio S.A., domiciliada en Avenida Colén 2450, Talcahuano.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuacion, en calle
Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliacion, lo
que se notificé a las partes y a NIC Chile, segiin consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistio sélo el Segundo
Solicitante quién actu6 debidamente representado por don Oscar Molina Diaz. No se
produjo conciliacién y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas
procesales impuestas, este Tribunal orden6é a ambas partes que en un plazo fatal de 8
dias formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de
dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda de asignacién
de nombre de dominio - acompanando documentos -, senalando que el dominio
“biobioaudiovisual.cl” debe serle asignado en base a los siguientes argumentos:

a) Que, la Pesquera Bio Bio comienza a forjarse en el mes de octubre de 1955,
cuando la familia alemana Stengel zarpa de su pais de origen, a bordo de cuatro
goletas pesqueras, para iniciar su travesia hacia Chile.

b) Que, continuando con la expasiéon los hermanos Stengel en conjunto con otras
industriales forman Unifish Canning, empresa dedicada a la elaboracién y
comercializacion de pescado.

c) Que, actualmente Pesquera Bio Bio exporta a mas de 50 paises del mundo, dentro
de los cuales, a modo meramente enunciativo se encuentran: Australia, Canada,
Fidji, Sudafrica, Rusia, etc.

d) Que, asimismo su representada se ha preocupado de registrar como marca
comercial la expresién que la identifica, esto es “BIOBIO”, bajo los siguientes
registros:

a. Registro N° 726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productos de la clase
31.



g)

h)

j)

)

b. Registro N° 721.607 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 29.

Que, su mandante es una de las empresas pesqueras mas importantes de Chile y
con una importante presencia en el extranjero. Ella se ha dedicado al rubro
pesquero por mas de 30 afios en nuestro pais y ha desarrollado diversas lineas de
productos de mar que se comercializan con éxito mundialmente.

Que, la marca BIOBIO se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad
Industrial, la cual es idéntica al elemento sobre el cual se estructura el nombre de
dominio en disputa.

Que, en efecto, la marca de su mandante esta integramente comprendida dentro
del nombre de dominio en disputa, por lo cual, légicamente el publico
necesariamente asociara dicho sitio con los productos de su mandante.

Que, lo anterior se refuerza con el hecho que su representada es titular de una
serie de nombres de dominio que integran su famosa marca, por lo cual es muy
probable que los consumidores de productos BIO BIO asocien el nombre de
dominio en disputa con este conjunto de nombres de dominio.

Que, la posibilidad de confusion es cierta al ser la expresion BIO BIO el elemento
distintivo de la razén social de su mandante PESQUERA BIO BIO S.A. asi como
también marca que distingue sus diversas lineas de productos marinos.

Que, en el caso que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiria que
un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante
el Departamento de Propiedad Industrial que no sélo sirve para distinguir los
productos que su mandante produce, sino que ademas, es una expresion que
forma parte esencial de su razon social.

Que, Pesquera Bio Bio, es titular de los siguientes nombres de dominio:

Ebiobio.cl
Biobio.cl
Biobio.cl
Bio-bio.cl
Biobioproyecta.cl
Papeles-biobio.cl
Todobiobio.cl
Abiertobiobio.cl
Biobiopesquera.cl
Mallaltobiobio.cl
Mielbiobio.cl
Museosdelbiobio.cl
. Pesquerabiobio.cl
Productosbiobio.cl
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Que, de acuerdo a la descripcion de los nombres de dominio estos consisten en
una “direccion electronica” o bien una denominacién” por medio de la cual un



usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta
forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacién
ofrece, tales como paginas Web, correo electréonico, conversaciones instantaneas.

m) Que, el
a cada

concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar
usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique de determinada

manera, efectivamente corresponda a dicha manera. De lo contrario, el concepto
de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

n) El Segundo Solicitante acompafi6 los siguientes documentos:

SEXTO: Que,

e Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la
titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominio
sefnialados.

e Copia simple de certificados de registros marcarios.

e Copia del sitio en Internet www.pesbiobio.cl.

por su parte el Segundo Solicitante argumenta que el dominio

“biobioaudiovisual.cl” debe serle asignado en base a los siguientes argumentos:

a.

Que, “Bio-Bio Audiovisual” es el nombre de una serie de 16 capsulas —
microprogramas- de television que se transmitieron durante los meses de
febrero, marzo, abril, mayo y junio, a través de varias senales de television
local. La serie se enmarca en un proyecto que goza del beneficio de los
fondos concursables del Fondo de Fomento Audiovisual.

Que, el conflicto por el nombre de dominio se genera cuando, dentro de lo
comprometido con el fondo, intentamos publicar un sitio de Internet que
da continuidad al proyecto “Bio Bio Audiovisual”.

Que, cabe destacar que Bio Bio Audiovisual no es mas que una respuesta
a la esencia misma de éste, es decir, la realizacién audiovisual de la region
del Bio-Bio.

Que, Bio Bio es el nombre que debe acompanar a la gran mayoria de las
cosas que se relacionan con la Region del Bio-Bio.

Que, asimismo, el rubro audiovisual, expresamente sefialado en el nombre
de dominio que desea, no tiene nada que ver con el rubro de pesca.

Que, su Unico interés es la difusion de la obra audiovisual de la Regi6on del
Bio-Bio. Lo anterior se puede apreciar en el sitio www.biobioaudiovisual.cl.


http://www.nic.cl/

SEPTIMO: Que, el Segundo Solicitante evacua el traslado conferido en los siguientes

términos:

a)

d)

Su representada ha acreditado fehacientemente a través de la documentacion
acompanada su mejor derecho e intereses legitimos que tiene sobre el nombre
de dominio en disputa.

Que, la contraria no cuenta con registro marcario o nombre de dominio alguno
en nuestro pais, en virtud del cual pueda acreditar algan tipo de vinculaciéon
sobre el nombre de dominio solicitado.

Que, no existe ningin antecedente en virtud del cual la contraria pueda
argumentar racionalmente un mejor derecho sobre el dominio
biobioaudiovisual.cl

Que, el primer solicitante no presenta vinculaciéon alguna con el dominio en
disputa

OCTAVO: Que, el Tribunal recibié la causa a prueba por 8 dias habiles estableciéndose
como hechos sustanciales y pertinentes los siguientes:

1.- Identificacién y/o uso efectivo de la expresion “biobioaudiovisual” y/o “biobio”
por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercializacién de
productos y servicios.

2.- Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante, acompana los siguientes documentos con citacion:

1. Folleto informativo en inglés sobre harinas de pescado “LT”

2. Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado
“Super Prime 500”

3. Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado
“White Fishmeal”

4. Fotocopia de papeleria de su mandante.

S. Libro informativo sobre el desarrollo de Pesquera BIO BIO
S.A.

6. Copia de la sentencia enbiobio.cl, juez arbitro Janett
Fuentealba Rollat, en la cual se asigné dicho nombre de
dominio a Pesquera Bio Bio.



CONSIDERANDO:

DECIMO CUARTO: Que, los documentos acompanados por las partes que no han sido
objetados, presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para todos los
efectos probatorios en esta causa.

DECIMO QUINTO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas
en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de entender el alcance
subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestion.
Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis preliminar de los
documentos acompanados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos
han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe.

DECIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que don Carlos Javier Barria Leon es el Primer
Solicitante del nombre de dominio en disputa, este sentenciador ha senalado
reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “First come first served” es
precisamente un principio, mas no un derecho, Unicamente orientador en idéntica
situacion de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que
correspondera avocarse al analisis del fondo de los mismos.

DECIMO SEPTIMO: Que, de los dichos del Primer Solicitante se desprende que ha
solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual
identificar en la Web la difusién de la obra audiovisual de la Regiéon del Bio-Bio y publicar
un sitio de Internet que de continuidad al proyecto “Bio Bio Audiovisual” que menciona.

DECIMO OCTAVO: Que, atendido lo expuesto, este sentenciador estima suficientemente
acreditado el punto N° 2 del auto de prueba respecto del Primer Solicitante, no obstante,
respecto del punto de prueba N° 1, no se han acompanado antecedentes que acrediten
una identificacion y/o uso efectivo de la expresion “biobioaudiovisual” y/o “biobio” por
parte de dicho solicitante en el desarrollo de sus actividades y comercializacion de
productos y servicios.

DECIMO NOVENO: Que, a través de los argumentos presentados y la documentaciéon
acompanada, queda suficientemente acreditado que el Segundo Solicitante es propietario
de diversas marcas comerciales, las cuales se conforman con la expresion “BIO BIO”, que
son individualizadas en sus presentaciones, ademas de ser el titular de nombres de
dominio que contienen la expresion “biobio”. De lo anteriormente sefialado, y sus dichos,
se desprende que su interés actual en la asignacién del nombre de dominio en disputa es
obtener proteccion de sus signos distintivos en la Web y evitar la confusion de los
usuarios.

VIGESIMO: Que, dado lo expuesto en los considerando precedente queda suficientemente
acreditado el punto N° 2 del auto de prueba respecto del Segundo Solicitante.

VIGESIMO PRIMERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para
efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio,
pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre
ellos.




VIGESIMO SEGUNDO: Que, de los antecedentes acompanados por el Segundo Solicitante
no queda suficientemente acreditado el punto N° 1 del auto de prueba en el sentido que
no se ha acreditado una identificacion y/o wuso efectivo de la expresion
“biobioaudiovisual” por parte de dicho solicitante en el desarrollo de sus actividades y
comercializacion de productos y servicios, acreditandose solamente una identificacion y/o
uso efectivo de la expresién “biobio” por parte del Segundo Solicitante, la cual difiere
sustancialmente del nombre de dominio en disputa “biobioaudiovisual”.

VIGESIMO TERCERO: Que, no obstante lo anterior, asignar el nombre de dominio
“biobioaudiovisual” al Segundo Solicitante para el solo efecto de proteccion de sus signos
distintivos que se conforman con la expresion “BIOBIO”, no habiendo a juicio de este
sentenciador una amenaza real, constituiria implicitamente otorgar una exclusividad
respecto de toda expresion derivada de sus marcas comerciales y nombres de dominio
que contengan o se deriven de la expresion “BIOBIO”, lo que no resulta prudente
considerando que en el mercado han coexistido y pueden coexistir distintos agentes que
ostentan la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que
incorporan derivados de la expresion “BIOBIO”, realizando cada uno de ellos su propia
inversion en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros,
los que diferenciandose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el
Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresién en cuestiéon y sus
derivados, segiin corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo senalado
anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando o pretende
desarrollar el Primer Solicitante totalmente diversa, inclinan la recta razén y la prudencia
a otorgar protecciéon juridica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella
presentada por su oponente.

VIGESIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, este sentenciador no observa peligro
de confusidon de los usuarios o bien posibilidad de dilucion marcaria con motivo u ocasién
de asignar el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante.

VIGESIMO QUINTO: Que, de la misma forma no ha sido posible establecer por este
sentenciador como o de qué forma podria afectar los intereses o derechos del Segundo
Solicitante el hecho que el Primero detente el nombre de dominio en cuestion.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los articulos 636 y siguientes del
Codigo de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado, resuelvo:

Asignase el nombre de dominio “biobioaudiovisual.cl” al Primer Solicitante, don Carlos
Javier Barria Le6n, domiciliado en Martinez de Rozas 511, departamento 1202,
Concepcion.

Cada parte respondera de sus costas.
Comuniquese a NIC Chile, para su cumplimiento.
Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.

Rol N° 43 -2007



Resolvio don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco
Javier Vergara Diéguez y don Cristobal Penia Liberona.



