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Santiago, tres de marzo de dos mil catorce
VISTO,

Por oficio 18689, de fecha 11 de octubre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computacién de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio <biomarin.cl>.

El suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo fielmente y en el
menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Biomarin Chile SPA, RUT:
76.216.322-5, Direccién: Miraflores 222, piso 28, Santiago y como segundo solicitante Biomar A/S,
representada por Silva y Cia, Rut 78.310.380-k Direccién: Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 11 de octubre de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se cité
a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia viernes 18 de octubre de 2013,
a las 16.00 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 18 de octubre de 2013, se llevd a cabo la referida audiencia con la presencia de don Cristidn
Ceballos, en representacién del segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer
solicitante, no pudiendo producirse, en consecuencia, conciliacién, se procedié a fijar las Bases del
Procedimiento Arbitral.

A fojas 14, con fecha 23 de octubre del 2013, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia 08 de noviembre de
2013.

A fojas 11, con fecha 08 de noviembre de 2013, don Gonzalo Sanchez Serrano por el segundo solicitante,
presentd al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, BioMar se establecié en Dinamarca en 1962 por un grupo de piscicultores danés bajo el nombre de
Dansk @rredfoder A / S. En 1988, BioMar se hizo cargo de los cultivos y alimentos para animales compafiia
Aktieselskabet Korn-og Foderstof Kompagniet (KFK) - filial al grupo noruego Norsk Hydro - y por lo tanto la
expansion internacional de la compaiiia se inicid. El grupo BioMar es uno de los principales proveedores de
alimento de pescado de alto rendimiento para la industria acuicola. Las areas de negocio principales son:
alimento para salmdn y trucha en Noruega, el Reino Unido y Chile, y la alimentacion de la trucha, la anguila,
lubina y besugo en la Europa continental. La expansion continud con el establecimiento de una fabrica de
Grangemouth en Escocia en 1995, y en la adquisicién del 50% de las dos fabricas de alimentos para peces en
Chile en 2000.En 2001 la produccién de BioMar establecié en Grecia y en 2002 se hizo cargo de BioMar el
50% restante de las dos fabricas en Chile. En 2005, el industrial danés holding Schouw & Co. se hizo cargo de
68,82% de las acciones de BioMar - A esto le siguid en la primavera de 2008, cuando Schouw & Co. compré
las acciones restantes en el Grupo BioMar. El mayor paso en este proceso de crecimiento fue la adquisicion
de Provimi Aqua, cuarto proveedor del mundo de la alimentacién de peces de alta calidad, a principios de
2008. Con esta adquisicion BioMar hoy ocupa un puesto como uno de los principales proveedores de
alimentos para peces en el mundo. BioMar tiene fabricas modernas en algunas de las naciones agricolas mas
importantes de peces, como Noruega, Chile, Grecia, Reino Unido, Espafia, Francia y Dinamarca, BioMar tiene
una plataforma sélida para el crecimiento global continuo;

b) Que, se ha preocupado de resguardar su imagen por la calidad de sus servicios, y con el objetivo de
obtener un adecuado resguardo, protegié como marca comerciales de acuerdo a la ley N2 19.039 de la Ley
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de Propiedad Industrial, el concepto de BIOMAR, asimismo tiene registrado el nombre de dominio
biomar.com;

c) Que, el nombre de dominio de marras contiene los elementos idénticos y distintivos que identifican a su
representada, produciéndose una confusion de sus conceptos, ello desprendiéndose de la sola lectura del
nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio se compone de la marca registrada BIOMAR
agregandole las letras “IN”, que no lo hace un signo distintivo para el publico consumidor, de manera tal que
su representada se ve agraviada con la utilizacion de un nombre de dominio que se estructure desde el inicio
con su marca;

d) Que, el sitio web no se encuentra activo con lo cual, hace suponer que el primer solicitante tienen un nulo
interés en el nombre de dominio. A consecuencia de no existir una diferencia clara entre la marca comercial
de su representada y el nombre de dominio solicitado, ello provocara una confusidn en el publico nacional,
con lo cual los consumidores quedaran expuestos a peligros de “confusion o error” al momento de adquirir
productos y servicios, por la identidad de las expresiones y el hecho de que solo su mandante tenga
registrada y protegida su marca;

e) Que, de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producird una evidente confusiéon en el
publico nacional pues la marca famosa BIOMAR de su representada llevara al publico a hacer una relacién
conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero,
se dafa totalmente la identidad comercial de su representada, por cuanto lo deja en la imposibilidad de
utilizar su marca, legitimamente registrada, en el mundo de internet;

f) Que, la Comision Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated”
(denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” ha sefalado las funciones de un nombre de dominio es la
de una direccion electronica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticos
conectadas a la red, de manera simple y rdpida dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen
también funciones de cardcter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona
con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos, esto lo ha
aceptado también diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con
el caracter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localizacion eficiente de los recursos
informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahi que sea necesario y natural que en su
configuracion los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominacién que les identifique a
ellos o a sus productos en el mundo fisico tradicional. Esta funcién impone que el uso de los nombres de
dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el
nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los
nombres de dominio;

g) Que, por lo anterior pide que este caso sea evaluado mas alla del principio first come first served,
actualizacion del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, que en materia de nombres de
dominio se traduce en “el primero que llega es el unico servido” por el administrador del sistema de
nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho
preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situaciéon que en
muchos casos involucra una profunda injusticia, por lo que pide analizar a la luz de los principios generales
del derecho y de la tesis del "mejor derecho", es decir “aquella de las partes que demuestre tener un mejor
derecho, su parte es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la
detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se esta vulnerando abiertamente el derecho
de dominio o propiedad sobre esta expresion, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitucion
Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los
articulos 582, 583 y 584 del Cddigo Civil;

h) Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad econémica cualquiera
que ella sea, lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera
aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio. El
numero 14 del reglamento NIC CHILE, sefala: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia
leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros...”;
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i) Que, la jurisprudencia ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos
validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una
de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designacion o signo
distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una
«afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma
en analisis recurre a la expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de
afectacion a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectaciéon o perjuicio, sea en relacion al
derecho en si o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo
en un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres
de dominio disputado, condiciones copulativas que deben verificarse, al momento de presentacion de la
solicitud respectiva;

j) Que, el nimero 22 del Reglamento en el acapite de la revocacion, establece algo similar, y ademas debe
mencionar el tema de la “dilucién” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en
la publicidad comienza a circular una expresion identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razén social
de su representada, ocurriria que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella,
indudablemente empezard a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los
signos registrados por su mandante. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que
se estd afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de
los cuales posee proteccién de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un
importante atentado a la "identidad comercial”, un concepto que es reconocido como uno de los activos
mas importantes de la empresa y que amerita por tanto, la maxima proteccion juridica;

k) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompania, con citacion:

. Documentos que dan cuenta de personeria para actuar en autos.

. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 668204.

. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 635499.

. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 635498.

. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 651800.

. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 673035.

. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 635500.

. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 666454.

. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 666453.
10. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 666452.
11. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 638070.
12. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 635496.
13. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca BIOMAR N2 667481.
14. Impresion de la pagina WHOIS la cual da cuenta de la titularidad de su representada sobre el nombre de
dominio BIOMAR.COM

15. Impresion de la pagina de su representada.

O oONOOTULD WN PR

Con fecha 19 de noviembre de 2013, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacion
de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por
acompanados, con citacién.

Con fecha 18 de noviembre del 2013, este Tribunal arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el
término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia lunes 25 de noviembre de 2013, apercibiéndose
al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 52, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvio citar a
las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:
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PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que
corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizacion por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizaciéon se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soporté la carga y, como es obvio, a su no realizacién
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantd la carga. Al tenor de lo sefialado, como
el juez no estd autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de
acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cudl de las partes debe padecer las consecuencias
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondia. Resulta pacifico entre
nosotros que la distribucion de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir
de lo prescrito en el articulo 1698 del Cadigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su
extincién al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit
probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A
partir de la norma sefialada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor debera probar lo que sostiene y fundamenta su
pretension, mientras que el demandado debera probar lo que sostiene y fundamenta su oposicién a la
pretensiéon del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VELEZ. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que, no consta en autos la utilizacidon que pretendera dar el primer solicitante al sitio, ni cémo
afecta o afectaria esta denominacion los derechos del segundo, el agregado bio alude a vida o biologia, con
lo que se produce una ldgica relacion con actividades relacionadas a esos temas.

CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la
marca y expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, el hecho
de utilizar biomar, mas el agregado in, no resulta suficientemente diferenciador, dado el caracter notorio y
publico dentro de su rubro que presenta la marca biomar, como para determinar fehacientemente que no
habra confusién para el publico consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el area de
proteccién de su marca, mas aun, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca esta
enteramente contenida en el dominio; por lo que resulta justificado, segun se ha dicho, el temor del
segundo solicitante en el sentido que el publico pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera
de que pueda tratar de comerciar con el sitio.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a
la expresion “biomar”, se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, y extranjero, idénticas al dominio
solicitado, para varias clases y servicios relacionados a alimentacion de peces y diversa flora y fauna, lo que
constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El primer solicitante no ha
acreditado, de forma alguna el giro que desarrollara con el dominio, como tampoco que el uso que pretende
dar al dominio solicitado no coincide con las clases registradas del segundo, y la proteccién consiguiente,
que tales marcas proporcionan. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba
suficiente que justifica su pretension, asi ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional e
internacional, y de reconocimiento en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente
y concluyente.

SEXTO: Que, la utilizacidn del término “biomar” por el segundo solicitante, para el desarrollo de su actividad,
podria ser considerado una creacion original del mismo, toda vez que la expresidn esta inscrita por éste en
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diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este Tribunal, pudiendo
darse por acreditado por la documentacidon acompanada, el término solicitado es el mismo de su marca,
mas el agregado in, que no logra darle una distintividad suficiente, por lo que se estima que podria generar
confusién en el publico consumidor de uno y otro solicitante y posible desvio de su clientela hacia un sitio
que contenga informacién que pueda generar confusidn. Por lo que puede entenderse, que el segundo
solicitante presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el término en cuestion.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al mérito de los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los
hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la
prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional. Prueba y alegaciones
que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades
posibles para ello.

OCTAVO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio first come, first served, en
este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes estan de buena
fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas veces
en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditd
fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio, cosa que el primer
solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas, no probd de forma alguna.

NOVENO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Monica: "...el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en
contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir". En el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi
como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los
elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

*  En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo Orgéanico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “biomarin.cl”, al
segundo solicitante Biomar A/S, representada por Silva y Cia, Rut 78.310.380-k, sin costas, dada la
inactividad del primer solicitante.

* Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento vy, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

¢ Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente para su inmediato
cumplimiento.

* Notifiquese a los solicitantes por correo electrdnico.

*  Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.
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ROL 18689- 2013

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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