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Asunto: bionex.cl - sentencia definitiva

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

Fecha:Thu, 31 Jan 2008 22:52:34 -0300

A: <fallos@legal.nic.cl>, <eugenio.rivas@gmail.comfsatazar@inmunotron.med.uchile.cl>,
<cadmin@weekmark.cl>, <ctecnico@weekmark.cl>, <ssg@weekmark.cl>,
<iinsunza@inmunotron.med.uchile.cl>, <elobos@sdrgkn <omolina@sargent.cl>,
<sargent@sargent.cl>, <villaseca@villaseca.cl>arpices@villaseca.cl>, <orb@villaseca.cl>
CC: "Moya, Alejandra™ <amoya@estudiogkd.cl>, "Valefiaborga" <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 31 de enero de 2008

A continuacion se adjunta sentencia definitivaatietcon esta fecha en autos por conflicto sobre el
nombre de dominio de la referencia.

Alejandra Moya
juez arbitro.

En Santiago de Chile, a treinta y uno de eneraileldos mil ocho, en los autos por conflicto emripsion del
nombre de dominibionex.cl, suscitado entre don FLAVIO ANDRES SALAZAR ONFRARUT 9.978.874-7,
domiciliado en Pérez Valenzuela 1520-401, Providen8antiago y PESQUERA BIO BIO S.A. REP. POR
SARGENT & KRAHN (PESQUERA BIO BIO S A), RUT 84.9@®00-2, domiciliado en Av. Colon No 2450,
Talcahuano, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 25 de mar20©07, siendo las 17:31:14 GMT, don FLAVIO
ANDRES SALAZAR ONFRAY formulé solicitud de inscriin de nombre de dominidionex.cl,
constituyéndose asi en el primer solicitante de, §sel dia 16 de abril de 2007, siendo las 22B&BMT,
PESQUERA BIOBIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN (PESQUERAO BIO S A), formulé la solicitud
competitiva que dié lugar al presente conflictandenbres de dominio.

2. Que con fecha 19 de junio de 2007 se recibié de@Hile el Oficio N° 07651, por el que dofia Margarit
Valdés Cortés comunica a este arbitro su designamino Arbitro del conflicto por la inscripcion del
nombre de dominibionex.cl suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 3 de julio de 2007 se acepto la dasign y se citd a las partes a audiencia de ¢aciéih
y/o fijacién del procedimiento para el dia 3 destgade 2007 en Bandera 341 oficina 759, comuna de
Santiago, notificando de ello a todos los interesgbr carta certificada y correo electronico yeggndose
a los autos los comprobantes de ingreso de coagalporrespondientes, tal como consta a fs 5.

4, Que con fecha 3 de agosto del afio 2007 a las ¥@é:4&aliz6 la audiencia de conciliacion y/o fijacuel
procedimiento, en la que comparecié por el prin@icisante dofia Isidora Insunza y por el segundo
solicitante don Oscar Molina Diaz, quien acompa@dploderes con que acreditd la representacionaniaoc

5. Que a fojas 17 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 derecha 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 hermdtass, Frank y Jan resuelven concretar sus progecto
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 Il.

Continta sefialando que en 1988 la empresa ya eoatebuna 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 dagesyg

una empresa procesadora de productos congelaaioadh Congelados Pacificos.

Prosigue afirmando que, continuando con la expan&8 hermanos Stengel en conjunto con otros
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industriales forman Unifish Canning, empresa detiica la elaboracion y comercializaciéon de pescado,
creandose en 1992 la planta de consumo humano ésralta tecnologia a nivel mundial, la cual estaria
orientada a la elaboracion y comercializacion daseovas para los mercados externos y nacionales.
Ademds, agrega la demandante, en 1999 se sumanindulstria salmonera, al incluir dentro de sus
actividades un centro de cultivo de salmones yhaasabicadas en la Décima Region del pais. Agraga q
actualmente Pesquera BIO BIO exporta a mas de Hegalel mundo, dentro de los cuales, a modo
meramente enunciativo, el actor nombra a Austr&anada, China, Espafia, Francia, India, Inglaterra,
Japon, Rusia, Suiza, Tailandia, Sudéfrica, Fidjyeta Zelanda, Singapur, Jamaica, lItalia, Egipto,
Dinamarca, Corea, Puerto Rico, Sri Lanka, Venezuela

En cuanto a los registros marcarios del demandaéste, sefiala que se ha preocupado de registrar como
marca comercial la expresién que la identificap 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 me&do qu
la marca BIO BIO se encuentra registrada en el i@mp@&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 esta integramente comprendida dentro del reoddgdominio mencionado, por lo cual, l6gicamehte
publico necesariamente asociara dicho sitio comptoductos de de éste, sin que la expresion “NEYid
dotar al signo que compone el nombre de dominiadisputa de una adecuada diferenciacion con su
mandante, al no tener significado alguno.

En cuanto a los nombres de dominio cuyo titulaeleactor, éste destaca que es titular de una derie
nombres de dominio que integran su famosa marcap@ariando un listado de ellos entre los que figuran
biocenter.cl, pesbio.cl, bioprospeccion.cl, entresy todos considerados por esa parte similardsralnio

de autos.

Por otra parte, el actor sefiala que en el caso@ge 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 sélo sirve para disiinlos productos que el demandante produce, cirgo
ademas, es una expresion que forma parte eseadal ihzon social, PESQUERA BIO BIO S.A.

En cuanto al Derecho aplicable al caso, el actioalaegque el explosivo desarrollo y masificaciénaleed

de interconexion mundial de computadores Interhatdado lugar en los Ultimos afios a una serie de
conflictos de caracter juridico. Uno de dichos tiotdfs, ha tenido relacion con los denominados 'oras

de dominio" que se utilizan en dicha red. Agregdeshandante que el concepto de nombre de domavia ||
implicita la idea de poder identificar a cada uguean Internet, de forma tal que quien se identdigomo,

por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, egftivamente corresponda a dicha entidad,
organizacion o empresa. De lo contrario, el corcelet la red mundial Internet careceria de sentide y
transformaria en un instrumento confuso, cadtide gscaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables para confiaie asignacion de nombres de dominio, el actoe hac
presente que el principio “first come, first servad es absoluto e incluso, cada vez con més futanato la
doctrina como la jurisprudencia se inclinan a zdilio como ultima ratio, aplicandolo s6lo cuandegoina

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

Acto seguido, expresa el demandante que en cublotdedio de la titularidad sobre marcas comeesay

su relacién con los nhombres de dominio, cabe sefala en el derecho comparado, y por cierto en los
Gltimos afos también por la uniforme jurispruderamanuestro pais, se ha efectuado una inmedidigical
relacion entre los nombres de dominio y las macoaserciales. Reitera que el propdésito de los nosnthee
dominio es la identificacion adecuada de su titylaomo l6gica consecuencia, de los productos vices

que se transan en el mercado virtual de la rednietteobjetivo 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 la actora, cabe teremepte que con fecha 1° de Enero del afio 2000 emtro
vigencia la denominada Politica Uniforme de Reddlude Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) deshiada por la Corporacion de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for 4ssd Names and Numbers “ICANN”), la cual reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion deodichnflictos, la titularidad de registros marcanara

el signo en cuestion.

Por su parte, el actor agrega que el Informe Fieala Organizacién Mundial de la Propiedad Inteiglct
(OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sabiertas Preguntas Relacionadas con el UDRP
(WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions)pestan que en el procedimiento de revocacion de un
nombre de dominio se deben considerar circunstantafes como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, queuklr del dominio no tenga derechos o intereses
legitimos sobre él, o cuando se ha registradoreirdo de mala fe.
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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, deatato su
articulo 6 bis, en cuyo caso, sefala, se encoatBiBIO, ya que la fama y notoriedad de estas asarc
conllevaria al publico consumidor al error y comfnscon respecto al dominio solicitado.

En cuanto al criterio de mejor derecho por el uspresarial legitimo, que descansa en que el suiieit
efectivamente ofrezca dichos productos y servigasiepresentada tiene el registro del signo BIQBIO
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&©BIO y de los nombres de dominio por él sefdad
gue resulta evidente que la asignacion del donfinionex.cl’ a la demandada de autos, constituiria una
causal de error y confusién en el pablico usuaricogsumidor, que no se condice con el espirituade |
normativa marcaria vigente, reconocidos en la Regtaacion de NIC Chile solicita la denegacién de la
solicitud del primer solicitante con expresa coraden costas

6. Que a fojas 58 el primer solicitante ratifica loradio por dofa Isidora Insunza en la audiencia de
conciliacion.
7. A fojas 65 el segundo solicitante presenta demadedasignacién de nhombre de dominio sefialando que a

diferencia de los registros marcarios, los nomlgesiominio son Unicos y como tales s6lo pueden ser
otorgados a un unico prestador, siendo esta laaaiz juicio del conflicto de autos.

Analiza el principio First Come First Served, comnd® en el documento técnico RFC 1591 y plasmads en
Reglamento de Nic Chile. Describe como valido gstecipio cuando ha existido una diferencia de
oportunidad y época de la presentacién de la sali@ntre dos partes que se encuentran en igudklad
condiciones cuando no concurren otros element@s tabmo preexistencia de marca, vulneracion de
garantias fundamentales, mala fe de uno de lostaolies, etc.

Describe a continuacion lo que, segun su entemasistiria en la existencia de de buena fe, lospie
acreditaria al tener marcas comerciales registrachersion publicitaria, dominios semejantes, eaet el
dominio en el nombre comercial, etc.

Concluye luego, que retine ambas condiciones. Emepiiermino, al ser socio de la Sociedad de Asesori
Estudios Bionex Limitada, y en cuanto al objetdadempresa es la consultoria biotecnolégica, cstavia
fortalecer proyectos I+D tanto en sus perspectoiastificas como en el desarrollo de valor, difasio
negocios. El modelo se basa en una red constroidauys socios en el ambito académico y privadqpdes
ello que consideran el dominio bionex.cl y el ealognexos for next generation biotech” como un wvalo
econodmico en si mismo, pues esta consolidado emestado objetivo y muestra, en su opinion, corledti

su orientacion y biomedicina.

Agrega que es el creador y propietario del domimigs corresponde al nombre comercial de la Satidela
Asesoria y Estudios Bionex Limitada, existiendoradéie acuerdos comerciales con el nombre sefialado, as
como efectiva publicidad y difusiébn empresarial este concepto.

Considera asi, que su representado tiene mejoctderga que Pesquera Bio-Bio proviene del mapunugu
y su actividad empresarial es muy diferente, rgz@nla cual no podra producirse dilucion de lossgy
marcarios.

8. Que a fojas 66 el Tribunal ratifico o obrado pbremresentado del primer solicitante y dio trasldd las
alegaciones formuladas por las partes, el cua¢¥vaeuado a fojas 88 por el primer solicitante. Bedae el
principio First Come First Served es una actuai@atecnologica de el antiguo aforismo prior in peme
prior in iure, nocion béasica incluida en las UDRIB,acuerdo a la cual se estima que el primer toilie
tiene un derecho preferente para la asignaciomdeombre de dominio, en razén de la buena fe @ just
motivo, siempre que las partes estén en igualdazbddiciones. Continla describiendo que la buena fe
justo motivo implica reconocer que detras de utigiaa de dominio, como es el caso, no existeromas
econdmicas desleales que atenten contra derechidam@nte adquiridos por terceros, como afectaeion
normas y principio de competencia desleal y étiemcantil. Sostiene que el nombre de dominio es una
direccion de Internet expresada con palabras, setzude letras y numeros de manera simple, pailédac
al usuario de la red la asociacion con el nombreespondiente a una persona, empresa o marcall®or e
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indica, tiene una funcién distintiva y cumple unadion similar a la fuerza distintiva de una marca
comercial. Sin embargo, asegura, que los nombreglameinio y las marcas comerciales presentan
diferencias notables, tanto desde un punto de eimtaeptual y de sus rasgos definitorios como detde
punto de vista de su regulacion por el derecho.

Reitera que la solicitud del nombre de dominioreggdizada por el primer solicitante en su calidaddcio

de la Sociedad de Asesoria y Estudio Bionex Limaita@ mencionada. El signo solicitado, alega, goalo
producir el cercenamiento gradual o dispersionadddntidad de la marca comercial de clases 29 dé&1
segundo solicitante, existiendo segun documentesagjuntan, un sin nimero de marcas comerciales par
estas mismas clases.

Destaca que el diccionario de la Real Academia iitdpadefine la palabra BIO como un compositivo que
antepuesto o pospuesto a otro expresa la ideadde por lo que considera que nadie puede atriblarse
propiedad de la palabra bio, ni puede prohibir a persona natural o juridica ejercer una actividad
economica licita.

9. Que a fojas 93 el primer solicitante presenta sadcede la solicitud que da lugar al presente aofh la
Sociedad Asesorias y Estudios BIONEX Limitada, susgpresentantes aceptan, acompafiando extracto de
constitucién de la mencionada Sociedad.

10. Que a fojas 94, el representante de la Sociedadofiss y Estudios BIONEX Limitada ratifica todo lo
obrado por don Flavio Andrés Salazar Onfray, yatssgue el signo solicitado es coincidente comazarr
social de su representado, constituyéndose asingbne de fantasia bionex en la parte mas relewdaite
nombre comercial de dicha sociedad.

11.  Que, a fojas 95 el Tribunal dio por evacuado elado, y resolvid tener presente la cesion, asfBjase
citd a las partes a oir 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 eqidnex.cl'.

SEGUNDO: Que rige la solucién de conflictos de nombregddminio 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 Reglamenta @laFuncionamiento del Registro de Nombres de Diomi
que rige estas materias establece que existe auald condiciones cuando ambos solicitantes teimgjarés
legitimo, derechos de igual naturaleza al signddmegl que ninguna de ellas se encuentre de mal&rfesu
aplicacién habrd de tenerse en cuenta que por ratiohamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idénti@e bn mismo TLD, razdn que hace que en definidlva
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 proiele indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad ejue ichperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creadm ana reaccion natural a la proliferacion del uso
de sistemas de informacion y el crecimiento derttiey su desarrollo como medio a través del asapkrsonas
naturales o juridicas se comunican e informan armidles interesados en los productos, bienesvixiesr que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple gtip@mente intuitiva. Esto ha llevado a que aredsddrecho
gue antes permanecieron ajenas al desarrollo teginol hoy se encuentren abocadas al estudio de edtro
fendbmeno puede afectar derechos exclusivos valicenaelquiridos en virtud del sistema juridico tcaahal. Es

el caso del derecho marcario, que se acerca deestetoda vez que a través de la inscripcion deoambre de
dominio puede producir efectos no deseados respkcttms derechos marcarios constituidos y vigertiss.
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asimismo el caso del Derecho de la Competenciasguacerca toda vez que a traves de la inscrigt@dan
dominio pueda afectar la libre y sana competenagadigbe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitanteebad®d que la asignacion del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos validamentstitgdos, especificamente sus derechos marcariasly
utilizacion de su razén social como parte del n@rie dominio. Acreditd con este fin en la docunleqtee
consta en autos, que cuenta con varios registrosan@s que incluyen parte del término solicitgoarte del cual
forma ademas parte de su razén social.

SEXTO: Que, tal como se afirmd anteriormente, la matééaautos versa sobre quien tiene el mejor derecho
sobre el nombre de dominlmonex.cl Al respecto, es preciso sefialar que siendo el romérdominio una
herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica olyetivo esencial es hacer posible la localizacyon
comunicacion fluida y eficiente entre los diversmsnputadores conectados a la Red Internet, laiddehdel
término “bionex” el dominio solicitado y marcas centiales, no pueden llevar a error en la comunicaci

SEPTIMO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nomeréaminiobionex.cl, cabe tener presente que en
el caso de autos el término en cuestion no se atreugrotegido por ninguna de las partes, existiestdo, como
se ya se sefialo, derechos marcarios de una dartas pobre una seccion del nombre en disputagssta voz
Hbioﬂ.

OCTAVO: Que no se ha acreditado suficientemente en aufossibilidad de error en la comunicacion a que se
ha hecho mencion. En efecto, habiendo sido laigalicdle autos traspasada a Sociedad Asesoriasugi&st
BIONEX Limitada, sociedad de la que participa emar solicitante y cuyo nombre de fantasia, seguacseditd

en autos, es justamente el término en disputa,esst@ionex” debe tenerse por probado el legitiracedho y
buena fe sobre el término que asistia a dichoitolie, el que ademas ha hecho un uso efectivanidsho, ya
gue, como consta a este arbitro arbitrador, el diontia sido activado, toda vez que la pagimav.bionex.cl se
encuentra operativa actualmente.

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

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asigrledominiobionex.cl al primer solicitante, FLAVIO
ANDRES SALAZAR ONFRAY, ya individualizado en autosin perjuicio de la actualizacion de la solicityud
registro en NIC Chile, la que sera de cargo dere@gado.

Notifiquese la presente resolucién a los interesgolr carta certificada y a NIC Chile por correo
electrénico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
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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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