Ref: sentencia conflicto por asignacion de nombres de dominio biodesign.cl

PARTES: CHRISTOPHER MUHLE CORCORAN
PESQUERA BIO BIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (PESQUERA BIO BIO S A)

Santiago, a veinte de marzo de dos mil ocho.-

VISTOS

19 que por oficio OF 08307, de 30 de octubre de 2007 se designd a la suscrita como arbitro en el
conflicto por asignacién del nombre de dominio biodesign.cl, suscitado entre CHRISTOPHER MUHLE
CORCORAN, RUT: 15.363.882-9, domiciliado en Valenzuela Puelma 222-A, La Reina, Santiago Y
PESQUERA BIO BIO S.A. (PESQUERA BIO BIO S A), RUT: 84.902.900-2, domiciliada en AVENIDA COLON
N2 2450, TALCAHUANO, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de dofia Claudia Méndez, domiciliada
en Av. Andrés Bello 2711 of. 1701.

22 Que a fojas 3 consta aceptacidon del cargo y juramento de rigor, citdndose a las partes a una
audiencia de conciliacidn y/o fijacion del procedimiento arbitral, constando a fojas 06 la notificacion a
las partes.

32 Que a fojas 16 consta realizaciéond ela audiencia decretada con la comparecencia del primer
solicitante, CHRISTOPHER MUHLE CORCORAN, y por el segundo solicitante, dofia CLAUDIA MENDEZ
MASSARDO.

Llamadas las partes a una conciliacion esta no se produjo por lo que se procedié derechamente a la
fijacion del procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a los comparecientes.

42 Que a fojas 17 la primera solicitante presenta sui escrito de alegaciones de mejor derecho. Solicita le
sea asignado el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos de hecho y de
derecho: parte sus alegaciones el primer solicitante con la frase Biodesign “Creamos y Desarrollamos
Proyectos de Disefio”, para luego argumentar que Biodesign, una marca con respaldo en la vida del
disefio, un concepto de mejor calidad de vida, su orientacién se establece bajo pardmetros unidos de
sustentabilidad natural econdmica vy social, lo que la diferencia de cualquier otro enfoque de trabajo.
Agrega que Biodesign se abre al mercado con estos principios, y un mundo de oportunidades para
influir positivamente en cambios concretos. Desarrollando equidad y sustentabilidad pretende
elaborar nuevas propuestas, pero siempre en la linea de el disefio bioambiental, paisajistico la
construccién sustentable y la funcionalidad mecénica asi como también grafica relacionada a cada una
de ellos. Sostiene asimismo que Biodesign no tiene relacién con otras empresas o dominios similares
por lo que se insiste en su exclusividad por el drea deservicios de disefio y medio ambiente.

Invoca a su favor el principio First-Come First-Served, que interpreta como "primero en llegar, primero
en ser atendido", sefialando que de esta manera funcionan casi todos los sistemas de registro del
mundo, donde no da peso a segundas opciones a quienes se oponen, pero no es el caso de nic.cl. en
base a este criterio sostiene que Bajo esta frase, que podria tener fundamentos legales, cree que la
designacién de Biodesign.cl, cabe netamente y prioritariamente a quien la registro primero, a pesar de
gue las bases estipuladas por Nic.cl no lo afirmen. Solicita al respecto se analicen los contenidos de su



sitio web en http://www.biodesign.cl , con el fin de entender la importancia que significa para su
empresa.

En segundo lugar atiende al criterio segun el cual se debe diferenciar un nombre de dominio de una
marca comercial. Para ello atiende a los criterios desarrollados por ADI Chile en articulo que adjunta,
conforme al cual concluye que el nombre de dominio biodesign.cl en disputa no se condice con las
marcas de titularidad de Pesquera Bio Bio, pues no entra en la categoria o clase en la cual reclama
derechos de similitud de Marca (ley 19.039), ya que Biodesign.cl es un Dominio de Internet.

Invoca luego la ley de propiedad industrial, sefialando que actualmente Biodesign como Marca, se
encuentra registrada en DPl (departamento de Propiedad Industrial), en las clases 37 (# registro:
797665) y 42 (# registro: 797666), bajo la ley de Propiedad Intelectual 19.039, con las siguientes
caracteristicas: Area de influencia para clase 37: Construccién, reparacion y servicios de instalacion;
Area de influencia para clase 42: Servicios cientificos y tecnoldgicos asi como el servicio de
investigacion y disefo relativo ellos; servicio de andlisis de investigacidn industrial; disefio y desarrollo
de ordenadores y software; servicios juridicos. Concluye al respecto que Biodesign, en sus clases de
influencia no presenta similitud alguna con las clases que pueda desarrollar Pesquera Bio Bio S.A., de
nombre tampoco se encuentra similitud ya que se hace referencia a términos distintos para cada
contexto de “BIO”, bio bio como region 82 de chile o BIO como termino de bidtico o referente a la vida,
y para el caso de biodesign el disefio en conceptos naturales.

Registro de marca para pesquera bio bio s.a. se refiere a una marca con influencia en términos legales
para marca y no para dominios .cl. Entonces donde se hace efectiva la arbitracién por el dominio si el
dominio esta registrado a nombre de Christopher Miihle, representante legal de Biodesign.cl como
primer solicitante y de biodesign como marca en departamento de propiedad industrial como Unico
registro. Agrega que Biodesign.cl respalda en cabalidad a la marca biodesign. Como marca no presenta
topes de nombre, en la Web tampoco hay similitud con la inscripciéon de dominio por biodesign.cl. De
esta manera se aclara los distintos enfoque a lo que cada una de las empresas disputantes del domino
refieren, dando peso absoluto a los argumentos de marca y dominio por parte de Biodesign.

Asimismo, alude a lo dispuesto en la ley de Propiedad Intelectual, en cuanto que Biodesign como
marca, hace visible el sitio web de este, exponiendo la marca Grafica, concepto Biodesign, Servicios,
Trabajos realizados, Archivos (Documentos varios sobre temas de Diseio), todos ellos bajo el respaldo
de Propiedad Intelectual Ley. 19.336, que hace referencia a los derechos del Autor. Y bajo una ley de
Creative Commons “CC”, la que refiere a permisos asignados a distintas creaciones Artisticas. En base a
lo anterior concluye que De acuerdo a la Ley de Propiedad intelectual, todo lo realizado por su
empresa bajo el nombre de Biodesign, es propiamente y Unicamente propiedad de Biodesign, empresa
de Disefio General que se da a conocer mediante la Web, bajo el dominio Biodesign.cl. de ahi que
estime de suma importancia contar con el nombre de dominio biodesign, en disputa, por cuanto
respalda y hace visible todo proyecto e investigaciones realizada por ella.

Agrega luego que su interés por inscribir el nombre de dominio Biodesign.cl, proviene de una larga
trayectoria en desarrollo de ideas y trabajos bajo el mismo nombre, ya antes denominado por el
equipo, el que se logra registrar como marca y concretar con un espacio Web de acceso publico. Sefiala
gue el sitio Web, se crea bajo la estructura Wordpress (Database MysQL), lo que da paso a la continua
actualizacién de archivos y datos importantes para el uso publico, datos relacionados con el Medio
Ambiente y Energias alternativas, enfoque actualmente de alto peso en el mundo. Haciendo presente
gue estima que de su parte la Pesquera Bio Bio, busca registrar el nombre de dominio como



secundario, sin otro fin que dejarlo sin USO, o dicho en otros términos, en DESUSO. Concluye en este
aspecto que de esta manera Pesquera Bio Bio da iniciativa a disputas de dominio y asi restringe a toda
institucién relacionada con lo BIO (Bidtico referido a la VIDA) a que no tenga similitud alguna con la
marca (que no es lo mismo que DOMINIO), a pesar de no tener conocimientos algunos a los fines que
refiere.

Hace presente luego que a su juicio la actitud de pesquera bio Bio se acerca a la conducta calificada
como “cyberquatters.”, ya que sin tener relacion alguna al concepto Biodesign (Bio/Biotico o referente
a la Vida — Design/ Disefio Crear), hace solicitud de registro de Dominio como registrarte secundario
para opacar o restringir (indirectamente) todo proceso creativo de Biodesign, sin tener conocimiento
alguno ni fundamentos fuertes a lo que nuestra empresa refiere. Al respecto concluye que el modo en
gue Pesquera Bio Bio hace solicitud a registro de Biodesign.cl, nace bajo la alerta de que alguien
inscribe un dominio bajo el prefijo BIO, lo que deja en claro que su intencidn no nace con anterioridad,
sino mas bien con el fin de quitar algo que sin conocimiento alguno pudiese tener afios de traba o bien
importancia relevante para alguien. Por lo que desatar un conflicto de Arbitraje por el Dominio,
demuestra la baja apreciacion de la Etica ante el desarrollo de Empresas v la libre competencia (a pesar
de que no hay similitud alguna).

Concluye en definitiva que los productos o servicios y ambito de actividades en que intervienen las
partes, son totalmente diferentes, sin existir competencia entre ellas, por lo que ninguna de las
solicitudes de nombre de dominio en cuestidon, podria afectar los principios vinculados con la
competencia limpia entre dichas partes.

52 Que de su parte la segunda solicitante, a fojas 30 presenta su demanda arbitral. Solicita se asigne al
nombre de dominio a esa parte, en base a los siguientes argumentos de Hecho y de derecho: En
cuanto a LOS HECHOS sefiala que la historia de 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. Luego, en 1977, los hermanos Klaus, Frank y Jan
resuelven concretar sus proyectos y forman una empresa, la cual en un principio se especializa en la
pesca de arrastre. Para ello utilizaron dos pesqueros importantes el Pelicano y el Quillay, al cual luego
se sumaria el Oceanic Il. En 1988, la empresa ya contaba con una amplia flota, y gracias al desarrollo
exitoso de su negocio, decidieron seguir expandiéndose e incluso ampliar su giro, en orden a atender
una mayor demanda de productos elaborados. Es asi, como crean una planta de harina y aceite de
pescado, y una empresa procesadora de productos congelados, llamada Congelados Pacificos.
Continuando con la expansion los hermanos Stengel en conjuntos con otros industriales forman Unifish
Canning, empresa dedicada a la elaboracién y comercializacién de pescado. En 1992 se crea la planta
de consumo humano con mas alta tecnologia a nivel mundial, la cual estaria orientada a la elaboracion
y comercializacidn de conservas para los mercados externos y nacionales. Ademads, en 1999 se suman a
la industria salmonera, al incluir dentro de sus actividades un centro de cultivo de salmones y truchas
ubicadas en la Décima Region del pais. Actualmente Pesquera BIO BIO exporta a mas de 50 paises del
mundo, dentro de los cuales, a modo meramente enunciativo, podemos nombrar a Australia, Canad3,
China, Espafia, Francia, India, Inglaterra, Japon, Rusia, Suiza, Tailandia, Sudafrica, Fidji, Nueva Zelanda,
Singapur, Jamaica, ltalia, Egipto, Dinamarca, Corea, Puerto Rico, Sri Lanka, Venezuela.

En cuanto a los registros marcarios de Pesquera Bio Bio S.A. sefiala que esa parte es titular de la marca
comercial “BIOBIO”, bajo los siguientes registros marcarios: a) Registro N2 726.428 BIOBIO, mixta,



para distinguir productos en clase 31; b) Registro N2 721.607; c) BIOBIO, mixta, para distinguir
productos en clase 29.

Agrega luego que en cuanto a la vinculacién entre el nombre de dominio solicitado BIODESIGN.CL y su
mandante PESQUERA BIO BIO S.A., es una de las empresas pesqueras mas importantes de Chile y con
una importante presencia en el extranjero. Se ha dedicado al rubro pesquero por mas de 30 afos en
nuestro pais y ha desarrollado diversas lineas de productos del mar que se comercializan con éxito
mundial, las que le han permitido crecer y contribuir al desarrollo del pais. En este contexto sefiala que
su representada se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas
lineas de productos como a la empresa misma. Es el caso de la marca BIO BIO, la cual guarda una
similitud evidente con el nombre de dominio en disputa, conforme desprende de su comparacion:
BIOBIO: Marca registrada de su mandante y BIODESIGN.CL, nombre de dominio en disputa.

Sostiene que la marca de su mandante esta comprendida casi en su integridad dentro del nombre de
dominio en disputa, por lo cual, l6gicamente el publico necesariamente asociara dicho sitio con sus
productos. Enfatiza que el elemento principal de esa marca es la expresion “BlO”, la cual es repetida
dando origen al signo “BIOBIO”, que coincide plenamente con el elemento sobre el cual se estructura
el nombre de dominio materia de autos. Considera en consecuencia que la sola adicion de la expresidn
“DESIGN” en el nombre de dominio en disputa no puede ser considerada bajo ninglin punto de vista
como un elemento diferenciador de las reconocidas marcas de su mandante.

Agrega que la palabra “DESIGN” corresponde a la traduccién al idioma inglés del término “DISENAR”,
“DISENO”, “PLANO”, “DISPOSICION”. Asi las cosas, estima que resultaria I6gico que el usuario de
Internet relacionara el nombre de dominio en disputa con un sitio en que se sefale la manera en que
se “DISENA”, se “DISPONE”, o se estructura corporativamente su representada. Considera que en
consecuencia, el nombre de dominio materia de autos no hace mds que inducir a una evidente
confusién a los consumidores, en el sentido que ldgica, razonable y necesariamente el publico asociard
dicho sitio con los productos y actividades que desarrolla su mandante, por cuanto el dominio en
disputa apareceria como una simple derivacidn de las marcas comerciales y nombres de dominio de su
representada.

Estima que lo anterior es mds importante aun considerando la titularidad de su mandante respecto de
una gran cantidad de nombres de dominio, todos los cuales se estructuran precisamente sobre la
expresion “BIO” y “BIOBIO”, de los cuales enumera los siguientes: bioavisos.cl, biocenter.cl,
biopatentes.cl, bioprecursor.cl, bioprospeccion.cl, bioética.cl, ebiobio.cl, biobio.cl, biobio.cl, bio-bio.cl,
biobioproyecta.cl, centrodemediacionbiobio.cl, todobiobio.cl, abiertobiobio.cl, pesquerabiobio.cl,
productosbiobio.cl, altobio-bio.cl, asexbiobio.cl, biobiopesquera.cl, biobiotrading.cl,
ceramicasbiobio.cl, crecerbiobio.cl, enbiobio.cl, estatutomipymebiobio.cl,  mallaltobiobio.cl,
meetingsbiobio.cl, mercadodelbiobio.cl.

Sostiene luego que el caso improbable que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiria
gue un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el
Departamento de Propiedad Industrial, que no sdlo sirve para distinguir los productos marinos que su
mandante produce y elabora, sino que ademas, es una expresidon que forma parte esencial de su razén
social, PESQUERA BIO BIO S.A. De ello concluye que considerando dichos antecedentes queda en
evidencia la posibilidad de confusion cierta que existe entre el dominio en disputa y la razdn social de
su mandante, sus marcas comerciales registradas y los nombres de dominio afines.



Hace presente que de la ndmina de nombres de dominio enumerados, se desprende el interés
manifiesto de Pesquera Bio Bio S.A. de contar con dominios que digan relacién con actividades que van
mas alld del giro principal de ésta. Asimismo, hace presente que en cada uno de los nombres de
dominio de su representada se encuentra contenida la expresién “BIO”, la cual es IDENTICA al
elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de domino materia de estos autos. Alude al
respecto a los siguientes nombres de dominio de titularidad de su mandante: BIOAVISOS.CL,
BIOPATENTES.CL, BIOETICA.CL, BIOCENTER.CL.

En cuanto al DERECHO seiiala que el explosivo desarrollo y masificacién de la red de interconexién
mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los Ultimos anos a una serie de conflictos de
cardacter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relacidn con los denominados "nombres de
dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio
consiste en una “direccion electrénica” 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 comunicacion ofrece, tales como paginas web, correo electrénico,
conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder
identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo,
PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o
empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los Criterios aplicables para conflictos de asignaciéon de nombres de dominio, alude al
criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio,
sosteniendo al respecto que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han
sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye
Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las
subsecuentes propuestas de resolucion de los mismos. Sefala en este sentido, que en derecho
comparado, y por cierto en los Ultimos afos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se
ha efectuado una inmediata y ldgica relacién entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales.En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y
propdsitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de
dominios, ademas de la funcidn técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet.

Reitera en definitiva que el propdsito de los nombres de dominio es la identificacidn adecuada de su
titular y como ldgica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de
la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto
es, la distincidn por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el
mercado real.

Alude luego a que con fecha 12 de Enero del afio 2000, entré en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacién de Nombres y NuUmeros Asignados a
Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios
para el signho en cuestién.



Sefiala que en su titulo preliminar dicha normativa sefala que se consideraran como fundamentos para
iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante
tiene derechos.”

Alude luego al Informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como
las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on
Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre de
dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre
él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Agrega luego que a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21y
22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido reglamento, en su primer
parrafo, letra a), sefiala: “Art. 22.- Sera causal de revocacién de un nombre de dominio el que su
inscripcidon sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcidn de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente 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
reconocido.”

Sostiene luego que si en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaria
produciendo una dilucion de la reconocida marca “BIOBIO” y evidentemente podria inducir a error a
los usuarios, que podrian llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad que no tiene
ninguna relacién con éste. En sintesis, sostiene que el criterio que reconoce la relacién existente
entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto,
corresponde su aplicacién a la resolucién del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es
especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular de dos registros marcarios para
el signo “BIOBIO”, los cuales se encuentran debidamente registrados ante el Departamento de
Propiedad Industrial.

Sefiala luego que conforme al criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, el cual se
refiere a que tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o
servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, es su mandante quien
ha utilizado desde sus origenes la expresién “BIOBIO”, la cual lo identificado tanto a nivel nacional
como internacional. De ello desprende que resulta indudable que dicha expresién es utilizada
actualmente por su mandante, y que corresponde la aplicacién de este principio para la resolucidon del
conflicto de autos.

En cuanto al criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, que postula que el titular de un nombre de
dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio y que
ademas, indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo
de proteccién debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por
parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de Paris.

Sostiene al respecto que su mandante ha utilizado profusamente la marca BIO BIO en el mercado y
gue, por lo tanto, ésta goza de fama y notoriedad, por lo tanto, corresponde la aplicacion de este



principio a la resolucién del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio
“BIODESIGN.CL” a su representado.

Invoca luego el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su articulo 6 bis
gue dispone que “Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacidon del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccién, imitacién o traduccidn, susceptibles de
crear confusién, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser
alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial
de la marca constituya la reproducciéon de tal marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusidn con ésta.”

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “BIOBIO” han de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unidn, toda vez que de su explotacidn no autorizada se
deriva, por un lado la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han
contribuido a la creacién de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al
titular de la marca famosa y notoria.

Por lo demas, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico asociaria dicho
nombre a su representada, o deduciria ldgicamente que se trata de un sitio de propiedad su mandante,
incurriendo en error y confusidn ya que la demandada en nada se relaciona con la misma. Invoca luego
los articulos 7, 8 y 10 del mismo Tratado Internacional.

Invoca luego el criterio de la Identidad, que establece que corresponderd asignar el nombre de
dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente
sea idéntico o muy similar al mismo.

En razén de lo anterior estima que el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su
mandante, ya que es titular de la marca famosa y notoria “BIOBIO”, la cual coincide con el elemento
distintivo del nombre de dominio en cuestidon. Mas aun, el signo “BIO BIO” forma parte de la extensa
serie de nombres de dominio de su mandante e integra su razon social.

Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio
“viflasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe
asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo”.

En cuanto a la Jurisprudencia, alude al criterio que se sostuvo en un caso analogo, el Juez Arbitro don
Felipe Barros Tocornal, en la Sentencia respecto del nombre de dominio bioprospeccion.cl, dictada el
16 de Agosto del aifio 2007. Como se puede apreciar, al igual que en la especie, en ese caso habia sido
solicitado un nombre de dominio que se componia de la expresion “BIO”, unida a otro término que
correspondia a la voz “PROSPECCION”. Ahora bien, el criterio del Juez Arbitro en esa oportunidad se
inclind por reconocerle un mejor derecho a su representada sobre el nombre de dominio indicado,
principalmente en atencién a la titularidad de su mandante sobre la marca comercial “BIO BIO” y la
amplia familia de nombres de dominio que se estructuran sobre la expresiéon “BIO” y “BIO BIO”. De



esta manera, al ser el caso comentado del todo analogo al de autos, corresponde aplicar el mismo
criterio, otorgando el nombre de dominio “BIODESIGN.CL” a su representada.

A mayor abundamiento, cabe agregar que la jueza arbitro Dofia Janett Fuentealba Rollat en la
Sentencia enbiobio.cl Rol 12-2007, asigné dicho nombre de dominio a su mandante, la demandante en
esos autos, porque considerd que “la sola circunstancia de ser el demandante titular de diversos
nombres de dominio que contienen la expresidén “biobio”, se estimara por este juez como argumento
basal para acoger la demanda de oposicidon, lo que ha avalado con los abundantes antecedentes de
mejor derecho que obran en su favor, entre ellos, la circunstancia de ser titular, como ya hemos dicho,
de varios nombres de dominio que contienen la palabra “biobio”, en especial ebiobio.cl, e
indudablemente, la titularidad de los registros marcarios también ya indicados. Que estos argumentos
son decisorios de mejor derecho a favor del demandante, respecto del nombre de dominio enbiobio.cl,
toda vez que cualquier consumidor o usuario que digite enbiobio.cl, creera que esta ingresando al
portal de la demandante. Por todo lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccién que existe por
parte del demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa enbiobio.cl.”.

En adicién a lo anterior dicho fallo sefalé que en ese caso en particular “el principio first come, first
served, debe ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que los Unicos registros marcarios casi
idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el segundo solicitante, a saber registro 726.428
BIOBIO, mixta en clase 31y registro 721.607 BIOBIO, mixta, en clase 29. Prima pues, en opinidn de este
arbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo en cuestién, criterio recogido
asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN, politica que reconoce la aplicacién de este criterio, el
gue también recoge la OMPI y la Reglamentacién de Nic Chile.”

Concluye que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, asi
como la titularidad de las marcas BIOBIO, la fama y notoriedad de éstas, asi como también Ia
titularidad de nombres de dominio relacionados, consideramos que su representada es quien tiene el
mejor derecho para obtener la asignacion del nombre de dominio en disputa. Mas aun considerando
gue ha sido ésta quien le ha otorgado proyeccién nacional e internacional a la marca “BIOBIO”.
Sostiene por tanto que en estas circunstancias y existiendo dos solicitudes validamente presentadas y
gue han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalizacion
y a los plazos de interposicién de las mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de solucidn
de conflictos de asignacién de nombres de dominio, los que, como hemos revisado, concluyen
necesariamente en el mejor derecho de su mandante sobre el signo en disputa. Sefiala que los
nombres de dominio son la herramienta que permitird continuar con el creciente y explosivo desarrollo
de Internet, en la medida que constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo
anterior, evidentemente la asignacion del dominio “BIODESIGN.CL” al demandado de autos,
constituiria una causal de error y confusién en el publico usuario y consumidor, que no se condice con
el espiritu de la normativa marcaria vigente, reconocido en la Reglamentacion de NIC Chile. Las
evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a
concluir que la asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su
representado.

2.- Que esta parte para acreditar sus derechos rindié prueba documental consistente en: a) Copia de
documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los
nombres de dominio bioavisos.cl, de fojas 37, biocenter.cl, de fojas 38, biopatentes.cl de fojas 39,
bioprecursor.cl, de fojas 40, bioprospeccion.cl de fojas 41, bioética, de fojas 42, ebiobio.cl, de fojas 43,



biobio.cl, de fojas 44, biobio.cl de fojas 45, bio-bio.cl de fojas 46 biobioproyecta.cl, de fojas 47,
centrodemediacionbiobio.cl, de fojas 48, todobiobio.cl, de fojas 49 abiertobiobio.cl, de fojas 50,
pesquerabiobio, de fojas 51, productosbiobio, de fojas 52, alto-biobio.cl, de fojas 53, asexbiobio.cl de
fojas 54, biobiopesquera.cl, de fojas 55, biobiotrading.cl, de fojas 56, ceramicasbiobio.cl, de fojas 57,
crecerbiobio.cl, de fojas 58, enbiobio, de fojas 59, estatutomipymebiobio.cl, de fojas 60,
mallaltobiobio.cl, de fojas 61, meetingsbiobio.cl, de fojas 62, mercadodelbiobio.cl, de fojas fojas 63; b)
Copia simple de certificados de registros marcarios correspondientes a la marca BIOBIO, registro N2
726428, de fojas 64, clase 31 y 721607, clase 29, de fojas 65; c) Copia de la sentencia
BIOPROSPECCION.CL, del Juez Arbitro don Felipe Barros Tocornal, de fojas 66; d) Copia de la sentencia
VINASDELMAIPO.CL, de la juez arbitro Janett Fuentealba Rollat, de fojas 71 d) Copia de la sentencia
ENBIOBIO.CL, de la juez arbitro Janett Fuentealba Rollat, de fojas 75.

62 Que a fojas 80 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen uno de los principales activos en la sociedad de la
informacién, por cuanto permiten a quienes se desenvuelven en las redes de informacion,
especialmente en Internet, cuenten con localizadores de los recursos que ponen a disposicién del
publico a través de las mismas. Siendo asi, resulta especialmente relevante el que se dispongan de
mecanismos eficientes para la asignacion de nombres de dominio, que supone estructurar sistemas de
resolucion de disputas para aquellos casos en que se susciten conflictos ya sea por asignacién y/o mal
uso de un nombre de dominio.

SEGUNDO: Que en Chile se ha estructurado un sistema de resolucidn de conflicto que coexiste con los
mecanismos generales de resolucién de disputas, que consiste en la designacion de arbitros
arbitradores, los cuales habrdn de resolver los conflictos de acuerdo a su real saber y entender,
debiendo en todo caso escuchar a las partes y agregar a los autos los antecedentes acompafiados por
éstas.

A su turno, en la resolucién e los conflictos de fondo se han ido sentando una serie de principios y
criterios que inspiran las resoluciones de los arbitros, que en todo caso no juegan el rol de constituirse
en precedentes a los cuales los arbitros deban sujetarse en conflictos futuros, conforme a la regla
general establecida en nuestro derecho, conforme a la cual las sentencias obligan sélo para las causas
en las cuales han sido dictadas y para las partes involucradas en el respectivo conflicto.

TERCERO: Que en el caso de autos la primera solicitante funda sus alegaciones de mejor derecho en su
interés legitimo, no afectacidon de derechos de tercero, por interactuar ambas empresas en distintos
sectores de mercado, y en un uso de buena fe. Asimismo invoca derechos marcarios sobre la expresion
biodesign.

Respecto del interés legitimo y no afectacién de derechos de terceros, esta arbitro ha analizado la
pagina web de la primera solicitante, habiendo constatado que se promocionan servicios de disefio
industrial, con un enfoque de sustentabilidad, que se inserta dentro e la expresidon generalmente
utilizada para las expresiones industriales que siguen las tendencias “amigables con el medio
ambiente”, cual es “bio”. A su turno, respecto de la titularidad marcaria, se ha constatado mediante
consulta a la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial que los registros marcarios a que
alude se encuentran vencidos, por lo cual no cabrd considerdrselos. En todo caso se ha constatado que



se ha presentado nueva solicitud de registro, que se enmarca en clases y servicios diversos de los que
estdn incluidos en el giro de la segunda solicitante.

CUARTO: Que de su parte la segunda solicitante invoca a su respecto la titularidad marcaria y
necesidad de guardar el poder distintivo de su marca, ademds de asegurar que no se produzcan
confusiones en los usuarios o consumidores. Alega ademas su interés legitimo, basado en la titularidad
de distintos dominios que contienen la expresion BIO los cuales no necesariamente se refieren a su
rubro.

Respecto de la titularidad marcaria, esta parte ha acreditado ser titular de la marca biobio, para las
clases 29 (Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y
cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos l|acteos; aceites y grasas
comestibles) y 31 (Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras
clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para
los animales; malta).

De su parte, la solicitud de la primera solicitante, respeto de la marca biodesign, ha sido formulada
para las clases 37 (Construccion; reparacidon; servicios de instalacion) y 42 (Servicios cientificos y
tecnoldgicos asi como servicios de investigacion y disefio relativos a ellos; servicios de analisis y de
investigacién industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y software; servicios juridicos.)

Siendo asi, las marcas de la segunda solicitante no comparten el mismo mercado con aquellas en que
pretende inscribir la suya el primer solicitante, debiendo en este punto seguirse los criterios de
especialidad marcaria, segun los cuales no podra estimarse que existe colisién que afecte los derechos
marcarios del segundo solicitante.

QUINTO: Que en cuanto al interés legitimo invocado por la segunda solicitante se ha verificado por
esta arbitro que si bien la segunda solicitante es titular de los dominios bioética.cl, ebiobio.cl,
biopatentes.cl, bioavisos.cl, biocenter.cl, biobioproyecta.cl, bioprospeccion.cl,
centrodemediacionbiobio.cl, productosbiobio.cl, todobiobio.cl, abiertobiobio.cl, biobiotrading.cl,
ceramicasbiobio.cl, crecerbiobio.cl, enbiobio.cl, estatutomipymebiobio.cl,  mallaltobiobio.cl,
meetingsbiobio.cl, mercadodelbiobio.cl, dichos dominios no son utilizados por esta parte.

Es mas, se ha constatado que esta empresa ni siquiera utiliza los dominios pesquerabiobio.cl ni
biobiopesquera.cl, que se corresponden con su razén social y por tanto le identifica de manera mas
adecuada.

Respecto del nombre de dominio alto-biobio, realizada consulta a la base de datos de Nic Chile,
aparece como inexistente.

Siendo asi no podra sostenerse que el interés de esta parte en el nombre de dominio en disputa es
legitimo, por cuanto de su conducta permanente se desprende su interés en registrar nombres de
dominio simplemente para dejarlos en desuso, lo que contraviene en general el espiritu de Internet
como plataforma que da base a la sociedad de la informacion.

SEXTO: Que siendo asi, en el caso de autos no podra desatenderse el principio first come first served,
conforme al cual el primer solicitante debe ser considerado como el asignatario del nombre de
dominio en disputa, por cuanto en el caso de autos no se ha acreditado un mejor derecho del segundo
solicitante, ni la mala fe del primer solicitante.

Siendo asi, habra de rechazarse la demanda del segundo solicitante.



SEPTIMO: Que en todo caso no ha sido solicitada la condena en costas respecto del segundo
solicitante, razén por la cual habra de resolverse que cada parte pague las que les correspondan.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio .cl, se Resuelve:

Asignese el nombre de dominio biodesign.cl al primer solicitante CHRISTOPHER MUHLE CORCORAN, ya
individualizado en autos.

Cada parte pagard sus costas.
Resolvid
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