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Asunto: bioriles.cl - sentencia definitiva

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

Fecha: Fri, 10 Oct 2008 21:44:53 -0400

A: <fallos@legal.nic.cl>, <dominios@silva.cl>, <jmontt@silva.cl>, <rleon@silva.cl>,
<cadmin@weekmark.cl>, <ctecnico@weekmark.cl>, <dominios@sargent.cl>, <elobos@sargent.cl>,
<cmendez@sargent.cl>, <lvergara@sargent.cl>, <sargent@sargent.cl>

CC: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>, "Valeria Taborga" <vtaborga@bruzzone.cl>

Santiago, 10 de octubre de 2008

Adjunto a la presente sentencia dictada con esta fecha en autos sobre conflicto por el nombre de dominio
de la referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a 10 de octubre del afio dos mil ocho, en los autos por conflicto en inscripcién del nombre de
dominio bioriles.cl , suscitado entre Subgerencia Informatica (EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO
BIO S A), RUT 96.579.330-5, domiciliado en Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129, 2do y 3er Piso, Concepcion,
Concepcion y PESQUERA BIO BIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (PESQUERA BIO BIO S A), RUT
84.902.900-2, domiciliado en Avenida Colén N° 2450, Talcahuano, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 6 de diciembre de 2007, siendo las 12:22:11 GMT, Subgerencia
Informatica (EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO BIO S A) formul6 solicitud de inscripcién de
nombre de dominio bioriles.cl , constituyéndose asi en el primer solicitante de éste, y el dia 17 de diciembre
de 2007, siendo las 18:16:03 GMT, PESQUERA BIOBIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN (PESQUERA BIO
BIO S A), formuld la solicitud competitiva que dio lugar al presente conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha 28 de abril de 2008 se recibi6 de NIC Chile el Oficio N°08758, por el que dofia Margarit a
Valdés Cortés comunica a este arbitro su designaciéon como Arbitro del conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio bioriles.cl , suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 13 de mayo de 2008 se aceptd la designacion y se citd a las partes a audiencia de
conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 13 de junio de 2008 en Bandera 341 oficina 759,
comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrénico y
agregandose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a
fs 3 vuelta.

4, Que con fecha 13 de junio del afio 2008 a las 18:30 se realiz6 la audiencia de conciliacién y/o fijacion del
procedimiento, en la que comparecid por el primer solicitante don José Montt Vasquez y por el segundo
solicitante dofia Claudia Méndez Massardo, quien acompafiaron los poderes con que acreditaron la
representacion invocada.

5. Que a fojas 24 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la primera solicitante, donde alega que
el nombre de dominio solicitado corresponde y se relaciona con el rubro y giro a que se dedica su
representada, quienes tienen en su patrimonio marcario las solicitudes de las marcas BIORILES, siendo el
Unico que las ha solicitado en este pais. Mas aun destaca que los riles son descargas de residuos
industriales liquidos que se caracterizan por contener relevadas concentraciones de elementos
contaminantes, pudiendo variar sus efectos dependiendo del punto donde éstos sean descargados.

Enumera los efectos que la descarga de riles puede provocar en el sistema de alcantarillado y a las aguas
superficiales y sefiala los procedimientos que se requiere realizar. Continua sefialando que su representada
solicita el nombre de dominio en primer lugar lo cual, sefiala, sumado a otras variables, consolida
definitivamente la opcion preferente. Destaca que se encuentra que esta de buena fe, destacando como
prueba clara el hecho de que el nombre de dominio solicitado corresponde al nombre de una empresa
legalmente constituida, que ha solicitado marca comercial y que esta funcionando tributariamente, como
considera que se desprende de los antecedentes que acompafia.

Contintla destacando que le asiste legitimo derecho sobre el nombre de dominio en cuanto lo utilizara

efectivamente, tanto mas que ha solicitado como marca comercial el concepto BIORILES. Considera que la
parte contraria extrafiamente se opone sin tener fundamento claro, con el fin, en su opinién, de impedir el
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normal desarrollo de su representada. Sefiala que es del todo extrafio que la parte contraria busque
oponerse a un nombre de dominio que no tiene relacién directa alguna con sus activos, razén social o
marcas. En cuanto al mejor derecho, considera que su representado esta favorecido, dado que el segundo
solicitante no tiene justificado un derecho monopdlico general y aplicable a todo evento sobre el nombre
BIORILES. Por otra parte destaca ademas de la buena fe y giro efectivo relacionado con el nombre de
dominio de autos, que su mandante es titular de las solicitudes de marcas BIORILES, citando el articulo 14
del Reglamento de NIC Chile.

En suma, destaca que la buena fe, interés legitimo, solicitud de marca, son elementos que perfilan a su
mandante como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio de autos.

6. A fojas 39 y siguientes el segundo solicitante presenta demanda de asignacion de nombre de dominio,
quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los antecedentes
de hecho y de derecho que en sus partes substanciales sefiala.

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 lo cual utilizaron dos
pesqueros importantes el Pelicano y el Quillay, al cual luego se sumaria el Oceanic Il.

Contintia sefialando que 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, lo que significo la creacion de una planta de harina y aceite de pescado,
y una empresa procesadora de productos congelados, llamada Congelados Pacificos.

Prosigue afirmando que, continuando con la expansion los hermanos Stengel en conjunto con otros
industriales forman Unifish Canning, empresa dedicada a la elaboraciéon y comercializacién de pescado,
credandose en 1992 la planta de consumo humano con mas alta tecnologia a nivel mundial, la cual estaria
orientada a la elaboracion y comercializacion de conservas para los mercados externos y nacionales.
Ademas, agrega la demandante, 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. Agrega que
actualmente Pesquera BIO BIO exporta a mas de 50 paises del mundo, dentro de los cuales, a modo
meramente enunciativo, el actor nombra a Australia, Canad4, China, Espafa, Francia, India, Inglaterra,
Japon, Rusia, Suiza, Tailandia, Sudafrica, Fidji, Nueva Zelanda, Singapur, Jamaica, Italia, Egipto,
Dinamarca, Corea, Puerto Rico, Sri Lanka, Venezuela.

En cuanto a los registros marcarios del demandante, éste sefiala que se ha preocupado de registrar como
marca comercial la expresion que la identifica, esto es “BIOBIO”, bajo los siguientes registros: a) Registro N°
726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 31; y b) Registro N° 721.607 BIOBIO, mixta, para
distinguir productos en clase 29.

Ademas, el actor manifiesta que se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus
renombradas lineas de productos como a la empresa misma, de modo que la marca BIO BIO se encuentra
registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, la cual a su juicio estd comprendida casi en su
integridad dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, l6gicamente el publico necesariamente
asociara dicho sitio con los productos de de éste, sin que la expresion “RILES” logre dotar al signo que
compone el nombre de dominio en disputa de una adecuada diferenciacién con su mandante. Precisa que
los riles estan asociados a la actividad maritima o fluvial, la que corresponde precisamente a la actividad que
desarrolla su mandante.

Considera que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio BIORILES.CL pensara légica y
razonablemente que se trata de un nombre de dominio de su representada, asociaran la marca de su
mandante BIO BIO con el término RILES, lo que sefala, perjudicara la imagen de su mandante, en especial
considerando que el domino en disputa se basa sobre la expresion que identifica a su mandante por mas de
30 afios en el mercado nacional e internacional.

Contintia considerando la fama y notoriedad de su mandante y su amplia presencia en Internet el usuario se
vera inducido a error en el caso de que se le asignara al primer solicitante el dominio. Considera que habra
confusion entre los usuarios de Internet por cuanto la expresion BIO es asociada a su representada y sus
productos por lo que considera que hay una vinculacion directa entre el nombre de dominio en conflicto y su
mandante, por lo cual tiene legitimo interés.

Es titular de una serie de nombres de dominio que integran su famosa marca, acompafando un listado de
ellos entre los que figuran biocenter.cl, bioprecursor.cl, bioavisos.cl , entre otros, todos considerados por
esa parte similares al dominio de autos.

Por otra parte, el actor sefiala que en el caso 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 solo sirve para distinguir los productos que el demandante produce, sino que
ademas, es una expresion que forma parte esencial de su razén social, PESQUERA BIO BIO S.A.

En cuanto al Derecho aplicable al caso, el actor sefiala que el explosivo desarrollo y masificacién de la red
de interconexién mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los Ultimos afios a una serie de
conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relacion con los denominados "nombres
de dominio" que se utilizan en dicha red. Agrega el demandante que el concepto de nombre de dominio lleva
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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,
organizacion o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio, expresa que en
cuanto al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio, cabe
sefialar que en el derecho comparado, y por cierto en los Ultimos afios también por la uniforme
jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y l6gica relacion entre los nombres de
dominio y las marcas comerciales. Reitera que el propdsito de los nombres de dominio es la identificacion
adecuada de su titular y como logica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el
mercado virtual de la red Internet, objetivo que comparte con a la marca registrada en cuanto a ser una
distincion por medio de un signo de bienes y servicios que se transan en el mercado real.

En este contexto, continla la actora, cabe tener presente que con fecha 1° 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 Corporaciéon de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN"), la cual reconoce
como aspecto fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para
el signo en cuestion.

Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organizacion 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 revocaciéon 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.

Los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Articulos 20,
21y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es especialmente relevante en este caso, ya que si se asignara
el nombre de dominio al demandado se estaria produciendo una dilucién de la reconocida marca “BIOBIO” y
evidentemente podria inducir a error a los usuarios.

Cita el Convenio de Paris, el que tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, destacando su
articulo 6 bis, en cuyo caso, sefiala, se encontraria BIOBIO, ya que la fama y notoriedad de estas marcas
conllevaria al publico consumidor al error y confusion con respecto al dominio solicitado. Ademas, destaca el
articulo 10 bis del mismo Tratado, en cuanto a la competencia desleal.

En cuanto al criterio de mejor derecho por el uso empresarial legitimo, que descansa en que el solicitante
efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, su representada tiene el registro del signo BIOBIO, lo
cual lo identifica a nivel nacional e internacional.

Continua destacando el criterio de la Creacion Intelectual del Signo Pedido, en cuanto el signo BIOBIO es el
nombre don el cual es reconocida su representada y sus productos en el mercado y es uno de sus
principales activos. Y en cuanto al criterio de la identidad destaca que debe asignarse a aquel cuya marca,
nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, y considera que en el caso
de autos debe ser asignado a su mandante al ser el signo BIO y BIO BIO parte de la extensa serie de
nombres de dominio de su mandante y parte de su razén social.

Finaliza su argumentacion citando las sentencias dictadas en los conflictos por los nombres de dominio
“bioprospeccion.cl "y “enbiobio.cl ”.

El actor concluye que a la luz de lo expuesto en la demanda y teniendo presente los diversos argumentos
antes indicados, asi como la titularidad de la marca BIOBIO y de los nombres de dominio por él sefalados;
resulta evidente que la asignacion del dominio “bioriles.cl ” a la demandada de autos, constituiria una causal
de error y confusion en el pablico usuario y consumidor, que no se condice con el espiritu de la normativa
marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentacion de NIC Chile, y solicita la denegacion de la solicitud del
primer solicitante con expresa condena en costas.

7. Que a fojas 103 y siguiente el primer solicitante acompafa nuevos documentos, y el Tribunal a fojas 109 da
traslado de las presentaciones a los solicitantes.

8. Que a fojas 110 y siguiente, el segundo solicitante evacua traslado, sefialando que la presentacion de la
contraria, al sefialar en que consisten los riles, confirma el mejor derecho del segundo solicitante, por cuanto
al tratarse de residuos liquidos producidos por establecimientos industriales de cualquier tipo, los asocia con
la actividad maritima o fluvial, la que corresponde a la actividad de su mandante. Considera que los usuarios
de Internet pensardan que se trata de un nuevo servicio ofrecido por Pesquera Bio Bio S.A, mas aun
considerando, que como consta en autos, el servicio que pretende desarrollar el primer solicitante sera
ofrecido en la VIII region, el cual corresponde al lugar de las oficinas principales de su mandante. Por otra
parte, destaca que si bien el primer solicitante sefiala que supuestamente existiria un proyecto asociado a al
dominio de autos, el dominio no se encuentra activo ni se acompafia antecedente alguno que la existencia
de un proyecto concreto y efectivo. En cuanto a las solicitudes de marcas citadas por la contraparte, el
segundo solicitante hace presente que fueron pedidas el 2 mayo de 2008, habiéndose solicitado el dominio
el 6 de diciembre de 2007, por lo que no considera que puedan ser consideradas elementos probatorios.

9. Que a fojas 112 el tribunal cit6é a las partes a oir sentencia
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cual de las partes solicitantes
tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio en disputa, esto es, "bioriles.cl ".

SEGUNDO: Que rige la solucién de conflictos de nombres de dominio el principio “First Come First Served”,
actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes estén
en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige
estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo,
derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacion
habra de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de
dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que
antes enunciaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural a la proliferacion del uso
de sistemas de informacion y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas
naturales o juridicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a que areas del derecho
gue antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy se encuentren abocadas al estudio de como este
fendbmeno puede afectar derechos exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es
el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripciéon de un nombre de dominio
puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el
caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripcién de un dominio se
puede afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacién del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, especificamente sus derechos marcarios y la
utilizacion de su razén social como parte del nombre de dominio. Acredité con este fin en la documental que
consta en autos, que cuenta con varios registros marcarios que incluyen parte del término solicitado, parte del cual
forma ademas parte de su razon social.

SEXTO: Que, tal como se afirmé anteriormente, la materia de autos versa sobre quien tiene el mejor derecho
sobre el nombre de dominio bioriles.cl . Al respecto, es preciso sefialar que siendo el nombre de dominio una
herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacion y
comunicacion fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la identidad del
término “bioriles " el dominio solicitado y marcas comerciales, no pueden llevar a error en la comunicacion.

SEPTIMO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio bioriles.cl , cabe tener presente que en
el caso de autos el término en cuestion fue solicitado como marca comercial por la primera solicitante con
posterioridad a la solicitud de dominio de autos, por lo cual dichos derechos marcarios no pueden ser
considerados como prueba.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo sefialado por el diccionario de la Real Academia Espariola, el término BIO (1.
elem. compos.) Significa 'vida'. Biografia, biologico, bioquimica.

NOVENO: Que, segun lo establece el decreto Supremo N° 609 de 1998 del Ministerio de Obras Publicas, Norma
de Emisién para la regulacion de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales liquidos a
sistemas de alcantarillado, en su articulo 3°, “definiciones”, 3.9 RIL — riles es/son: Residuo(s) industrial(les) liquido(s)
descargados por un establecimiento industrial.

DECIMO: Que de lo sefialado en los considerandos anteriores puede desprenderse que el término “BIORILES”
tiene relacion con residuos industriales liquidos de origen biol6gico, no habiéndose acreditado suficientemente en
autos la posibilidad de error en la comunicacion en la red Internet a que ha hecho mencion la segunda solicitante,
toda vez, que, si bien es cierto que la expresiéon BIO, como sefiala, es parte de su razdn social, no es menos cierto
gue asimismo la misma expresion puede tener una dimensién genérica, y no es posible concluir que su uso en
unién al término RILES acarreara confusion entre los usuarios.

DECIMO PRIMERO: Que la primera solicitante ha acreditado interés legitimo y buena fe.
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Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio bioriles.cl al primer solicitante,
Subgerencia Informéatica (EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO BIO S A), ya individualizado en
autos.

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

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a continuacion:

Valeria Taborga B. José Manuel Bravo Salazar
Cl. 8.433.902-4 Cl. 11.176.386-0
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