biobioinversiones.cl - sentencia definitiva

Asunto: biobioinversiones.cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha:Fri, 11 Jan 2008 21:32:33 -0300

A: <fallos@legal.nic.cl>, <elobos@sargent.cl>, <snk@éalborada.cl>, <cadmin@weekmark.cl>,
<ctecnico@weekmark.cl>, <sseguel@weekmark.cl>

CC: "Moya, Alejandra™ <amoya@estudiogkd.cl>, "Valefiaborga" <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 11 de enero de 2008

Adjunto a la presente sentencia definitiva dictenla esta fecha en autos por conflicto sobre noubre
dominio de la referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a 11 de enero del afio dosahd, en los autos por conflicto en inscripciohraenbre de
dominio biobioinversiones.c| suscitado entre don SERGIO ANDRES NADER LOPEZ,TR1D.429.250-K,
domiciliado en Luis Thayer Ojeda 95, Of. 508, Pdevicia, Santiago y PESQUERA BIO BIO S.A. REP.
SARGENT & KRAHN, (PESQUERA BIO BIO S.A), RUT 84.9@®0-2, domiciliado en Av. Colon No 2450,
Talcahuano, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 11 de o@y@07, siendo las 21:57:27 GMT, don SERGIO
ANDRES NADER LOPEZ formul6 solicitud de inscripcid@e nombre de dominibiobioinversiones.c]
constituyéndose asi en el primer solicitante de, §s¢l dia 25 de mayo de 2007, siendo las 20:53M7,
PESQUERA BIOBIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (PESQUERA BIO BIO S.A.), formulo la
solicitud competitiva que da lugar al presente lociofde nombres de dominio.

2. Que con fecha 7 de agosto de 2007 se recibi6é dedNi@ el Oficio N° 07843, por el que dofia Margarit
Valdés Cortés comunica a este arbitro su designamitno Arbitro del conflicto por la inscripcion del
nombre de dominidiobioinversiones.c] suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 22 de agosto de 2007 se acept6 igndei®n y se citdé a las partes a audiencia de
conciliacién y/o fijacion del procedimiento paradda 28 de septiembre de 2007 en Bandera 341 aficin
759, comuna de Santiago, notificando de ello a dolds interesados por carta certificada y correo
electrénico y agregandose a los autos los comptebate ingreso de correo postal correspondierdes, t
como consta a fs 5. Dicha audiencia posteriormem®uspendid, fijAndose como nuevo dia para laani$gm
12 de octubre a la misma hora, notificandose pmeoccertificado y correo electronico a las par@smo
consta a fs. 7, el primer solicitante se excuspatker presentarse en esa fecha por esta fuerantlagday
requiri6 nuevo dia y hora, quedando finalmente laliencia de de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento para el dia 26 de octubre de 20068 48:30 hrs.

4, Que con fecha 26 de octubre del afio 2007 a la® 18 se realiz6 la audiencia de conciliacién y/o
fijacion del procedimiento, en la que comparecié @losegundo solicitante don Eduardo Lobos Vajovic,
quién acompafi6 los poderes con que acreditd l@septacion invocada. Ante la no comparecencia del
primer solicitante se procedio derechamente gdeidin del procedimiento, en resolucién que fuéficatia
por correo electronico a la inasistente.

5. Que a fojas 21 y siguientes consta demanda arlptedentada por la segunda solicitante, ya
individualizada en autos, quien solicita que sadigne derechamente el nombre de dominio en dispata
base a los antecedentes de hecho y de derecho gus partes substanciales sefiala.

Sefala que la historia de Pesquera BIO BIO comianfajarse en el mes de octubre de 1955, cuando la

familia alemana Stengel zarpa de su pais de ormémrdo de cuatro goletas pesqueras, para irsaiar
travesia hacia Chile; luego, en 1977, los herm&iass, Frank y Jan resuelven concretar sus progecto
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forman una empresa, la cual en un principio secésipE en la pesca de arrastre, para lo cuakatdn dos
pesqueros importantes, el Pelicano y el Quillagual luego se sumaria el Oceanic II.

Continta sefialando que en 1988 la empresa ya eoatetbuna amplia flota, y gracias al desarrolldosxi

de su negocio, decidieron seguir expandiéndoselasim ampliar su giro, en orden a atender una mayor
demanda de productos elaborados, lo que signdicddacion de una planta de harina y aceite dagesy

una empresa procesadora de productos congelaatoadh Congelados Pacificos.

Continuando con la expansion los hermanos Stengedoajunto con otros industriales forman Unifish
Canning, empresa dedicada a la elaboracién y caalizacion de pescado, en 1992 se crea la planta de
consumo humano con més alta tecnologia a nivel @mlrld cual estaria orientada a la elaboracion y
comercializacién de conservas para los mercadesrod y nacionales. Ademas, agrega la demandante, e
1999 se suman a la industria salmonera, al indkritro de sus actividades un centro de cultivoatftaanes

y truchas ubicadas en la Décima Region del pais.

Afade que actualmente Pesquera BIO BIO exportasadedb0 paises del mundo, dentro de los cuales, a
modo meramente enunciativo, el actor nombra a Alistr Canad4, China, Espafia, Francia, India,
Inglaterra, Japdn, Rusia, Suiza, Tailandia, Suckfiridji, Nueva Zelanda, Singapur, Jamaica, lt&@pto,
Dinamarca, Corea, Puerto Rico, Sri Lanka, Venezuela

En cuanto a los registros marcarios del demandaste, sefiala que se ha preocupado de registrar como
marca comercial la expresion que la identificag est “BIOBIO”, bajo los siguientes registros: a)gR&o

N° 726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productasclase 31; y b) Registro N° 721.607 BIOBIO, mjixt
para distinguir productos en clase 29. Ademasctlr ananifiesta que se ha preocupado de regisgar |
marcas que identifican tanto a sus renombradaadide productos como a la empresa misma, de mado qu
la marca BIO BIO se encuentra registrada en el i@me&nto de Propiedad Industrial, la cual a sugues
IDENTICA al elemento sobre el cual se estructuraoshbre de dominio en disputa, por cuanto la mdeta
actor estd integramente comprendida dentro del reodd dominio en disputa, por lo cual, I6gicamegite
publico necesariamente asociara dicho sitio compfoductos de de éste, sin que la adicion de labpal
“INVERSIONES” logre dotar al signo que compone eimbre de dominio en disputa de una adecuada
diferenciacion con el mismo.

En cuanto a los nombres de dominio cuyo titulaeleactor, éste destaca que es titular de una derie
nombres de dominio que integran su famosa marca@aiando un listado de ellos entre los que figuran
ebiobio.cl, todobiobio.cl, y biobio.cl, entre otros

Por otra parte, el actor sefiala que en el casoage rechazara la solicitud de la contraria, saifida que

un tercero haga uso de una marca famosa y notbelsidamente registrada ante el Departamento de
Propiedad Industrial que no soélo sirve para disiintps productos que el demandante produce, sirgo q
ademas, es una expresion que forma parte eseadal ihzon social, PESQUERA BIO BIO S.A.

En cuanto al Derecho aplicable al caso que nosajcepactor sefiala que el explosivo desarrollo y
masificacion de la red de interconexibn mundiatdeputadores Internet, ha dado lugar en los Ultiafios

a una serie de conflictos de caracter juridico. Uieodichos conflictos, ha tenido relacién con los
denominados "nombres de dominio" que se utilizadielna red. Agrega el demandante que el concepto de
nombre de dominio lleva implicita la idea de podientificar a cada usuario en Internet, de fornhayte
qguien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARZ® BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacion o empbes# contrario, el concepto de la red munditdrimet
careceria de sentido y se transformaria en urumsimto confuso, cadtico y de escaso valor comercial

En cuanto a los criterios aplicables para confliae asignacion de nombres de dominio, el actoe hac
presente que el principio “first come, first servad es absoluto e incluso, cada vez con més futanto la
doctrina como la jurisprudencia se inclinan a zdilio como ultima ratio, aplicandolo sélo cuandagoina

de las partes demuestra tener un mejor dereche ebhombre de dominio en disputa.

Acto seguido, expresa el demandante que en culnotdesio de la titularidad sobre marcas comeesay
su relacion con los nombres de dominio, cabe sefjala en el derecho comparado, y por cierto en los
ultimos afios también por la uniforme jurispruderaianuestro pais, se ha efectuado una inmedidigioal
relacion entre los nombres de dominio y las matoaserciales. Reitera que el propésito de los nosnthee
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dominio es la identificacion adecuada de su titulaomo l6gica consecuencia, de los productos vices
gue se transan en el mercado virtual de la rednieteobjetivo que comparte con a la marca regiaten
cuanto a ser una distincion por medio de un signbigenes y servicios que se transan en el mereadlo r

En este contexto, continla el actor, cabe tenesepte que con fecha 1° de Enero del afio 2000 entré

vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolude Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform

Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) deshada por la Corporacion de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for gasid Names and Numbers “ICANN"), la cual reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion deodichnflictos, la titularidad de registros marcanara

el signo en cuestion.

Agrega que el Informe Final de la Organizacion Mahde la Propiedad Intelectual (OMPI), asi conm® la
Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas PreguntdackReadas con el UDRPMPO Panel Views on
Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocat@onn nombre de dominio se
deben considerar circunstancias tales como querainib sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca comercial, que el titular del dominio no sedgrechos o intereses legitimos sobre él, o cusadia
registrado el dominio de mala fe.

Los criterios anteriormente mencionados, a jui@daddemandante, han sido recogidos por los Aas$cRO,
21y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual esesmente relevante en este caso, ya que Si Geassi
el nombre de dominio al demandado se estaria piettlar una dilucion de la reconocida marca “BIOBIO”
y evidentemente podria inducir a error a los ussari

Cita el Convenio de Paris, el que tiene plena vigey aplicabilidad en Chile y rango de ley, deataio su
articulo 6 bis, en cuyo caso, sefala, se encoatBidBIO, ya que la fama y notoriedad de estas asarc
conllevaria al publico consumidor al error y comfascon respecto al dominio solicitado.

En cuanto al criterio de mejor derecho por el uspresarial legitimo, que descansa en que el soiieit
efectivamente ofrezca dichos productos y servigasiepresentada tiene el registro del signo BIQBO
cual lo identifica a nivel nacional e internacianal

Finaliza su argumentacion citando la sentenciaadicten el conflicto por el nombre de dominio
“enbiobio.cl”

El actor concluye que a la luz de lo expuesto edelmanda y teniendo presente los diversos argumento
antes indicados, asi como la titularidad de la m&I©BIO y de los nombres de dominio por €l sefzad
que resulta evidente que la asignacion del domfibiobioinversiones.ct a la demandada de autos,
constituiria una causal de error y confusion epuddlico usuario y consumidor, que no se condicealon
espiritu de la normativa marcaria vigente, recatmgien la Reglamentacion de NIC Chile solicita la
denegacion de la solicitud del primer solicitardae expresa condena en costas

6. Que, a fojas 53 el Tribunal dio traslado, el cualfire evacuado y habiéndose vencido todos los plazo
fijados en autos, a fojas 54 se cit6 a las partds sentencia,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encaagitcunscrita a decidir cuél de las partes salités
tiene mejor derecho a la asignacion del nombreod&rdo en disputa, esto egidbioinversiones.ct.

SEGUNDO: Que rige la solucién de conflictos de nombresddminio el principio “first come first served”,
actualizacién tecnologica del antiguo aforismodiad “prior in tempore prior in iure”, siempre qles partes
estén en igualdad de condiciones. El Reglament® @laFuncionamiento del Registro de Nombres de Biomi
que rige estas materias establece que existe auad condiciones cuando ambos solicitantes teimjarés
legitimo, derechos de igual naturaleza al signddoegl que ninguna de ellas se encuentre de mal&rfesu
aplicacion habrd de tenerse en cuenta que por retioflamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idéntie bn mismo TLD, razdn que hace que en definidlva
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aforismo juridico que antes enunciaramos sea ltegagl extremo, esto es, al punto que el primeecsqlicita es
el unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estoflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera, conforme su real sabetendar definir la disputa acorde a lo que la pradele indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad ejue ichperar en toda resolucién de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creadm aina reaccion natural a la proliferacién del uso
de sistemas de informacion y el crecimiento deretiey su desarrollo como medio a través del aspkrsonas
naturales o juridicas se comunican e informan armidles interesados en los productos, bienesvixiesr que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple gtm@mente intuitiva. Esto ha llevado a que aredsidrecho
qgue antes permanecieron ajenas al desarrollo teginol hoy se encuentren abocadas al estudio de e8iro
fendbmeno puede afectar derechos exclusivos valickenaelquiridos en virtud del sistema juridico tcaahal. Es

el caso del derecho marcario, que se acerca depstetoda vez que a través de la inscripcion deoambre de
dominio puede producir efectos no deseados respbettns derechos marcarios constituidos y vigeriss.
asimismo el caso del Derecho de la Competenciasguacerca toda vez que a través de la inscrigzonn
dominio pueda afectar la libre y sana competenagadiebe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitanteepad® que la asignacion del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos validamentstituidos, especificamente su titularidad sobreedwsrs
marcarios y nombres de dominio en los que constaros similares al solicitado. Acredité con este én la
documental que consta en autos, que cuenta cagistro marcario del término idéntico, y con varniegistros
marcarios y nombres de dominio en los que coineiddemento principal del nombre de dominio en aigpesto

es, el término BIOBIO.

SEXTO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nordbrdominiobiobioinversiones.c] es preciso sefialar
gue el término que busca proteger el segundo tsultei, siendo el nombre de dominio una herramigataica de
naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esenciahesrtposible la localizacion y comunicacion fluideficiente
entre los diversos computadores conectados a ldriReet, la identidad del término “biobio” entedominio
solicitado y la marca comercial, puede llevar areen la comunicacion. Es relevante destacar quen sl
mercado se utiliza un término igual a aquel regikir aguello es perjudicial no so6lo para el titdarla marca
debilitada, sino que también para el publico coridamante el cual se producird confusion.

Con lo considerado y teniendo presente ademaspoesto en el Reglamento para el funcionamient®elgistro
de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, agighemminiobiobioinversiones.clal segundo solicitante,
PESQUERA BIO BIO, REP. POR SARGENT & KRAHN (PESQUERBIO BIO S A), ya individualizado en
autos.

Notifiguese la presente resolucién a los interesgoor carta certificada y a NIC Chile por correo
electrénico firmado digitalmente.
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Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuaaidiopsmayores de edad y que firman a continuacion:

Valeria Taborga B. Ingrid Barra H.
Cl. 8.433.902-4 Cl. 15.226.520-4
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