JANETT Fl.,lENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 22 de Junio 2007

Sentencia enbiobio.cl
Rol 12-2007

VISTOS:

PRIMERO

Con fecha 9 de Nov. 2006, 1la CORPORACION PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE EL PERAL, domiciliada en Coldén 341, of. 8, piso 2, Los
Angeles, solicitdé la inscripcién del nombre de domino “enbiobio.cl”
ante el Nic Chile.

Posteriormente, y con fecha 27 de Nov. 2006, la empresa PESQUERA
BIO BIO S.A., con domicilio para estos efectos en Avda. A. Bello
2711, of. 1701, Las Condes, Santiago, y representada por el Estudio
Sargent & Krahn, del domicilio anteriormente sefialado, solicitd 1la
inscripcidén del nombre de dominio “enbiobio.cl”, lo que dio lugar
a este arbitraje de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio .CL"”

Por Oficio N° 07225 de 8 de Marzo de 2006, se designd a la
infrascrita como arbitro para la resolucidén del conflicto sobre la
referida oposicién del nombre de dominio. Aceptado el cargo en
conformidad a la ley, se citdé a las partes a una audiencia de
conciliacién y/o fijacidén de procedimiento.

Dicha resolucidén, segun consta en autos, fue notificada a las
partes por carta certificada y a Nic Chile, por 1lo que ellas
fueron debidamente emplazadas.

Concurrid sélo el segundo solicitante a la audiencia de
conciliacién y/o fijacidén del procedimiento seflalado, representada
por don Oscar Molina Diaz, estudiante de derecho, con delegacidn
de poder del abogado dofia Maria Luisa Valdés Steeves, del Estudio
Sargent & Krahn y no pudo haber avenimiento, por la inasistencia
del demandado, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior, se procedidé a fijar el procedimiento
arbitral y a fijar los honorarios arbitrales.

Consta a fs. 18 que el segundo solicitante hizo wvaler sus
derechos, solicitando que se le asignara el nombre de dominio en
disputa. A fs. 48 se tuvo por presentada dicha demanda. EI1

demandado presentd sus argumentos con fecha 13 de Abril, la que
rola a fs. 51. Los traslados fueron evacuados por ambas partes.

Con fecha 14 de Mayo se recibidé la causa prueba vy atendido el
mérito de autos, a fs. 68 se citd a las partes para oir sentencia.

SEGUNDO:

a) Que la parte demandante u opositora expuso que la Pesquera BIO
BIO comenzdé a forjarse en 1955, cuando la familia alemana Stengel
zarpo 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 wutilizaron dos pesqueros 1importantes el
Pelicano y el Quillay, al cual luego se sumaria el Oceanic II. Ya
en 1988, la empresa 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. Luego, continuando con
la expansidén y en conjunto con otros industriales formaron Unifish
Canning, empresa dedicada a la elaboracidén y comercializacidén de
pescado. En 1992 se crea la planta de consumo humano con mas alta
tecnologia a nivel mundial, la cual estd orientada a la elaboraciédn
y comercializacién de conservas para los mercados externos vy
nacionales. En 1999 se suman a la industria salmonera, al incluir
dentro de sus actividades un centro de cultivo de salmones vy
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truchas wubicadas en la Décima Regidén del pais. Actualmente
Pesquera BIO BIO exporta a mds de 50 paises.

b) Que la demandante es titular de la marca comercial “BIOBIO”:
Registro N° 726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en
clase 31, Registro N° 721.607 BIOBIO, mixta, para distinguir
productos en clase 29.

c) Que la demandante es una de las empresas pesqueras mas
importantes de Chile y con una destacada presencia en el
extranjero. Ella se ha dedicado al rubro pesquero por méds de 30
afios en nuestro pais y ha desarrollado diversas lineas de productos
de mar, las que se comercializan con éxito mundialmente y le han
permitido crecer vy contribuir al desarrollo del pais; se ha
preocupado de registrar las marcas que identifican a sus lineas de
productos como a la empresa misma. De este modo, la marca BIO BIO
se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial,
la cual es IDENTICA al elemento sobre el cual se estructura el
nombre de dominio en disputa. De su sola comparacidén se puede
observar:

o BIOBIO (marcas registradas de mi mandante)
e ENBIOBIO.CL (nombre de dominio en disputa)
En efecto, la marca estd integramente comprendida

dentro del nombre de dominio en disputa, por 1lo cual, ldgicamente
el publico necesariamente asociard dicho sitio con sus productos.
La adicién de la preposicién “EN” no le permite una efectiva
diferenciacidén sino que contribuye aun mads a su confusidén al ser
PESQUERA BIO BIO S.A. titular del nombre de dominio EBIOBIO.CL, el
cual se distingue por sdélo una letra del dominio en disputa, como
se puede comprobar:

e ENBIOBIO.CL (nombre de dominio de la demandante)
e EBIOBIO.CL (nombre de dominio en disputa)

A la luz de los antecedentes antes expuestos gqueda en
evidencia la posibilidad de confusidén cierta que existe entre la
razén social, sus marcas comerciales registradas y los nombres de

dominio afines: ebiobio.cl, biobio.cl, biobio.cl, bio-bio.cl,
biobioproyecta.cl, papeles-biobio.cl, todobiobio.cl,
abiertobiobio.cl, biobiopesquera.cl, biobioproyecta.cl,
mallaltobiobio.cl, mielbiobio.cl, museosdelbiobio.cl,

pesquerabiobio.cl, productosbiobio.cl, avalando su titularidad con
las copias de los certificados obtenidos del sitio web de Nic
Chile, por lo que el mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa le corresponde.

e) Que el propdsito de los nombres de domino es la identificacidn
adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los productos
y servicios qgque se transan y ofrecen 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 distincidén por
medio de un signo original y novedoso del origen y caracteristicas
de los bienes o servicios que se transan en el mercado real. Que
estos identificadores protegen tanto al publico de verse expuesto a
errores o engafios respecto del origen y calidad de estos bienes o
servicios como a los titulares de dichos identificadores, ya que
estos constituyen muchas veces el activo mads importante de sus
empresas. Que en el conflicto por el nombre de dominio enbiobio.cl
la parte lo Unico que pretende es resguardar los signos que a nivel
nacional e internacional se asocian estrechamente con su negocio,
que se trata precisamente de los denominados BIO BIO a los cuales
ha dado fama y notoriedad, por ello, manifiesta que cuando se
utiliza la expresidn biobio, ligado a su actividad de elaboracién y
comercializacidén de conservas, el publico consumidor lo identifica
de inmediato con dichos productos, lo cual es 1ldégico; y enfatiza
que el nombre de dominio solicitado es idéntico al vocablo sobre el
cual se estructuran las marcas de la parte BIO BIO

Que en definitiva, el mejor derecho sobre el nombre de dominio
enbiobio.cl corresponde a la demandante, por lo que debe ser
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asignado en consideracidén a los antecedentes resefados, y a los
antecedentes de derecho que invoca, asi como los criterios de

asignacién que sefala, de la titularidad sobre las marcas
comerciales y su relacidén con los nombres de dominio, e indicando
que el criterio “first come, first served” -como ya es permanente

en la doctrina y la jurisprudencia arbitral- debe ser aplicado como
ultima ratio y que debe aplicarse ademds la normativa vigente del
Convenio de Paris. En definitiva, seflala que “PESQUERA BIO BIO”
constituye el nombre comercial, imagen corporativa y “goodwill” de
PESQUERA BIO BIO S.A para lo cual se han invertido cuantiosos
recursos, humanos y econdmicos, tanto en Chile como en el
extranjero, y en consecuencia debe gozar de proteccidn.

f) Acompafié la siguiente prueba documental:

1.- Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de su
titularidad respecto de los nombres de dominio antes sefialados
2.-Copia simple de certificados de registros marcarios
pertinentes.

TERCERO: Por su parte, don Luis Fernando Fraczinet Chéavez, Ing.
Agrénomo, administrador del ©Portal Enbiobio.cl y Director de
Proyectos de la Corporacidén Centro para el Desarrollo Sustentable
El Peral, sefald:

a) Que la Corporacién Centro para el Desarrollo Sustentable El
Peral con sede en la localidad de E1 Peral, Comuna de Los Angeles,
Provincia de Bio Bio, Octava Regidén del Bio Bio, es una entidad sin
fines de lucro, con personalidad juridica vigente y que desarrolla
actividades cooperativas con la comunidad de la Provincia de Bio
Bio, y que tiene por “misién la de propender con sus actos vy
acciones al desarrollo, permanente, sustentable y sostenible, a la
proteccidén y conservacidn del medio ambiente en el tiempo,
generando espacios % estados propios para la estabilidad
sociocultural de los habitantes de la Provincia de Bio Bio, con el
propésito de dar respuestas locales integradas a un mundo

globalizado” segun sefialan sus estatutos. Seflala gque no tiene
ninguna relacidén alguna con los fines 1legales gque determina la
creacidén, en Chile, de la empresa *“Pesquera Bio Bio S.A.” y no
pretende asumir un rol diferente al gque sefialan sus estatutos. Por
lo tanto, no existen riesgos asociados al nombre del dominio
“www.enbiobio.cl” propiedad de esta corporacidén y que puedan
aludirse como riesgo de propiedad de la imagen corporativa de otras
empresas.

b) El1 nombre “Bio Bio”, que es raiz del dominio en disputa,

corresponde a una denominacién geografica de una cuenca
hidrogréafica cuyo rio principal es el Rio Bio Bio, este rio da
origen al nombre de la unidad geogrdfica politico administrativa de
la Provincia de Bio Bio y de la que, a su vez, crea la toponimia
que da origen al nombre de la Octava Regién del Bio Bio. En dicha
cuenca hidrogrdfica se circunscriben el territorio de la Provincia

de Bio Bio, con 14 comunas, siendo la de mds reciente creacidén la
comuna de Alto Bio Bio <con fuertes raices pewuenches vy una
idiosincrasia particularmente indigena, lo cual se repite con

variaciones agricolas o forestales en cada una de las 14 comunas de
la provincia. La Provincia de Bio Bio tiene una poblacién de
trescientos sesenta mil habitantes que social, cultural,
laboralmente y desde el aspecto biogeogrdfico tiene una estrecha
relacién con el territorio que se describe, relacidén que no es
eminentemente comercial, si no una con una relacidédn natural, por el
lugar de origen de sus habitantes.

c) Que la empresa “Pesquera Bio Bio S.A.”, con sede en Santiago y
operativa en la comuna de Talcahuano, Provincia de Concepciédn, no
tiene relacidén productiva alguna con la Provincia de Bio Bio, y por
tanto no existe una relacidn social con los habitantes de la comuna
y menos aun, no desarrolla una actividad ajustada al concepto de
Responsabilidad Social Empresarial con los habitantes de este
territorio.

d) El1 dominio que se solicitd para efectos del proyecto “Portal
Ebiobio.cl, Tierra de Encuentros” y que fue presentado al Fondo
Nacional Para el Desarrollo Regional, a través del Gobierno
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regional de la Regidén del Bio Bio, el afio 2006, fue originalmente
el de “www.ebiobio.cl” vy gque para evitar un litigio, se optd
finalmente por tramitar el nombre de dominio “www.enbiobio.cl”.

e) Tanto “www.ebiobio.cl” como “www.enbiobio.cl” son dominios
nacionales y no tienen cardcter de internacionales como lo pueden
ser los dominios con las siglas “.com”, “.org”, “.edu” y “.net”.

Por lo tanto, el dominio en 1litigio solo tendria elementos de
confusidén para los “internautas” nacionales y no de quienes tienen
por lengua nativa una diferente a la lengua espafiola. Por tal
motivo, tipograficamente, en lengua no espafiola, no permite la
confusidén de nombres entre dominios.

f) El1 nombre “enbiobio” forma parte de la leyenda que sefala
“Nuestra Gente, Nuestra Cultura, Nuestra Tierra estd EnBioBio.cl”
con elementos patrimoniales ligados al territorio de la Provincia
de Bio Bio, y a la gente que la habita.

g) Que la identidad territorial se manifiesta en la publicidad con
cardcter comercial, por la necesidad de las empresas locales de
asumir la identidad aprovechando el conjunto de letras que conjugan
la palabra “biobio”, y que existen empresas de diferentes rubros
que utilizan dicho nombre en sus isotipos, entre otras, Molinos Bio
Bio, Buses Bio Bio, Turismo Bio Bio, todas ellas de origen en la

provincia, vy siendo propietarias de sus respectivos dominios
nacionales utilizando las siglas “biobio” o “bb”.

h) Que wuna busqueda en Internet por la palabra “biobio”, el
resultado en el motor de busqueda de “www.google.cl”, arroja un 96

Q

% de sitios de Internet de empresas locales y de origen regional
que hacen uso de esta toponimia, todas con fines comerciales. Y
solo un 4% corresponde a instituciones tanto gubernamentales como
sin fines de lucro que incorporan en su nombre la palabra “biobio”
instituciones que tienen su origen tanto en la Provincia de Bio
Bio, o en las otras tres provincias que conforman a la Regidén del
Bio Bio. Méas aln, no existe un sitio en este ultimo porcentaje, que
logre cumplir los fines culturales de difusidén del patrimonio
material e inmaterial del territorio que abarca la Provincia de Bio
Bio, siendo el portal www.enbiobio.cl tierra de encuentros, el
primero vy, a su vez, unica instancia que logre cumplir dicha
finalidad.

i) Que el proyecto “Ebiobio.cl, Tierra de Encuentros” ha sido
preparado y presentado en diferentes instancias de financiamiento,
como el FONDART 2006, vy posteriormente, acogido a la Ley de
Donaciones Culturales ley N° 18.985, con la colaboracidén de la
Corporacién Artistica y Cultural Artistas del Acero de la ciudad de
Concepcidén, lo que demuestra el historial del proyecto.

j) El1 nombre del portal “ENBIOBIO.CL TIERRA DE ENCUENTROS”, no es
una marca comercial ni tiene fines similares; su finalidad es
difundir la provincia, su entorno, su patrimonio, su gente, crear
un enlace virtual entre el patrimonio del territorio y la comunidad
de Bio Bio, por lo que no tiene asidero el eventual perjuicio para
la parte contraria, pues esa confusidén se podria dar sélo si se
tratase de empresas comerciales gque sean competencia una de la
otra, cosa que no ocurre en este caso; también indica que ha
actuado de absoluta buena fe. Finalmente, invoca el criterio de
“first come, first served” y expresa que la Corporacidén ha
defendido el proyecto en diferentes instancias dada la wvalidez que
tiene su contenido para la Provincia de Bio Bio.

k) Acompaindé el documento que detalla el proyecto “EBiobio.cl,
Tierra de Encuentros”, con los alcances del portal
“WWW.ENBIOBIO.CL, TIERRA DE ENCUENTROS”, y un Curriculo Corporativo
Carta Compromiso.

CUARTO : La demanda del segundo solicitante de fs. 12, fue
notificada a la parte contraria con fecha 3 de Abril 2007 mediante
correo electrdénico, confiriéndosele un plazo de 5 dias hédbiles para
observaciones, tradmite procesal que no fue evacuado.

QUINTO: Que evacuando el traslado, la parte demandante consignd
gque hay una muy estrecha vinculacidén de Pesquera BIO BIO S.A. con
el nombre de dominio ENBIOBIO.CL, ya que es titular de registros
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marcarios para la expresién BIOBIO ante el D. P. I. y cuenta con
nombres de dominio, tales como ebiobio.cl, biobio.cl, biobio.cl,
bio-bio.cl, etc. De esta manera, no hay lugar a dudas, que
cualquier wusuario de Internet enfrentado al nombre de dominio
enbiobio.cl pensard 1ldégica y razonablemente que se trata de un
dominio mds de la demandante. En este sentido, sefiala que existen
una serie de empresas que utilizan en su razdn social la expresidn
BIOBIO, pero siempre vy cuando ésta esté acompafiada de algun
elemento distintivo y caracteristico, caso que en el dominio en
disputa no sucede. Lo anterior, resulta claro y evidente al hacerse
la siguiente comparacién:

EBIOBIO.CL (nombre de dominio de la demandante)
ENBIOBIO.CL (nombre de dominio en disputa)

No hay forma de argumentar racionalmente, gque no se
producird confusién en los usuarios, ya que se trata de dominio
prdcticamente idénticos y cuya unica diferencia consiste en la
inclusién de una letra “N” por el solicitante, lo cual bajo ninguna
circunstancia podrd evitar que los usuarios se vean expuestos a
toda suerte de errores o confusiones. Agrega, dgque los argumentos
seflalados por la contraria en virtud de los cuales afirma que el
supuesto proyecto ENBIOBIO.CL TIERRA DE ENCUENTROS es de cardacter
social y cultural y, de esta forma, se diferenciaria de una empresa
de cardcter comercial, no tiene sentido alguno. En efecto, este
argumento resulta totalmente irrelevante y sin sentido, ya gque como
se aprecia de la comparacidén recién efectuada, independiente del
cardcter social o comercial, en el caso de autos nos encontramos
ante dos nombres de dominios practicamente idénticos, vulnerdndose
asi wuna de las funciones bdsicas de todo dominio, esto es,
identificar adecuadamente a su titular. Asimismo, dicho argumento,
pierde todo sentido al tenerse en consideracidén que PESQUERA BIO
BIO S.A. no solamente realiza una labor comercial, sino que también
desarrolla diversas actividades de indole social y comunitaria.

Reiterd que la aplicacién del principio “first
come, first served”, solo debe serlo como ultima ratio y finalmente
reiteré el mejor derecho que le asistiria a la demandante, pues
debe primar como antecedente fundamental las marcas comerciales y
nombres de dominio de que es titular.

Por ultimo, y sdélo para acreditar y poner de
manifiesto aun méds la confusidén que se producird en los usuarios en
caso de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante, se
debe tener presente que los documentos que acompafla la contraria
referidos a un supuesto proyecto cultural mencionan expresamente el
nombre de dominio ebiobio.cl de propiedad de la demandante. En
otras palabras, supuestamente se habria estructurado un proyecto
con un nombre de dominio ajeno. De esta manera, consta que la
difusién que se ha hecho del supuesto proyecto cultural se ha
efectuado con el dominio ebiobio.cl de la demandante.

Finalmente objetdé los documentos acompafiados
por la contraria, ya que no le consta su autenticidad; son copias
simples elaboradas a computador, sin que conste en ellas de guien
emanan o ante quien han sido presentadas.

SEXTO: Que el Tribunal recibidé la causa a prueba con fecha 14 de
Mayo, fijando como puntos de prueba los siguientes: 1. Derechos e
intereses de las partes en la denominacién *“enbiobio” o en sus
componentes; y 2. Utilizacidén efectiva gque hayan efectuado las
partes de la denominacidén “enbiobio” o en sus componentes.
Solamente la parte demandante adiciondé documental, consistente en
folleteria en 1inglés sobre las harinas de pescado y papeleria
diversa de la actora, con expresa mencidédn a la marca Bio Bio.

SEPTIMO: El1 Tribunal, y con fecha 18 de Junio 2007 y en virtud lo
dispuesto en el N° 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento
Arbitral de fs. 10 vy en virtud de lo dispuesto en el art. 432 del
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C.P.C. cité a las partes para oir sentencia definitiva,
notificandoseles con igual fecha por correo electrdnico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y
sobre el punto, debe establecerse cual es la posicidén de las partes
a su respecto a los luz de los argumentos y pruebas rendidas.

SEGUNDO:

Que 1la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EL PERAL ha
demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio en
disputa, circunstancia que la ampara con la presuncidén de mejor
derecho a su favor conocida como principio “first come, first
served”, la cual sin embargo, no es una presuncién de derecho,
puede ceder ante ©prueba contraria. En forma adicional ha
acreditado ser una corporacidén sin fines de lucro que propende al
desarrollo, a la proteccidén y conservacién del medio ambiente,
generando espacios vy estados propios para la estabilidad
sociocultural de los habitantes de la Provincia del Bio Bio y ha
manifestado tener un proyecto denominado “Ebiobio, tierra de
encuentros” encontradndose el sitio web enbiobio.cl en proceso de
desarrollo. Pues bien, esta circunstancia, por si sola, demuestra
la confusidén que se creard en el publico y ha sido estructurada con
un dominio ajeno, ebiobio.cl gque precisamente, le pertenece a la
demandante. Que dicho proyecto tiene un cardcter social y cultural,
lo que lo diferenciaria de la actividad comercial de la demandante,
argumento que nos resulta irrelevante y sin mayor sentido, toda vez
que estamos en presencia de dos nombres de domino practicamente
idénticos, ebiobio.cl y enbiobio.cl, con 1lo que se vulnera
flagrantemente una de las funciones bdsicas de todo dominio, esto
es, se 1dentificador adecuado para su titular. Finalmente, la
Corporacidén no es titular de ninguin registro marcario, ni de otro
nombre de dominio, por lo que tampoco pudo acreditar algun tipo de
vinculacién o derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

TERCERO:

Que la parte demandante PESQUERA BIO BIO S.A. para los efectos de
acreditar un legitimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha
invocado que es titular de la marca comercial BIOBIO, en la
clases 31 y 29 y de numerosas otras que llevan el nombre BIOBIO vy
el nombre comercial PESQUERA BIO BIO S.A., segun consta de los
documentos que acompaiid oportunamente, y ha hecho wvaler sus
argumentaciones y consideraciones, fundada en argumentos objetivos,
precisos y demostrables y ha respaldado tener un legitimo derecho o
pretensién sobre el nombre de dominio enbiobio.cl, fundado
esencialmente en un uso previo, y en formas de proteccidén juridica
y transmisién al publico, por ejemplo, en el uso como nombre o
signo identificatorio o por su registro como marca comercial y que
a mayor abundamiento, la actora tiene registrado el nombre de
dominio ebiobio.cl, antecedentes todos que representan un mejor
derecho y que obran en su favor.

CUARTO: Que asimismo ha quedado demostrado en autos que la empresa
Pesquera Bio Bio S.A. es una empresa destacada en el mercado, que
ha invertido en su imagen corporativa, respecto a sus marcas
comerciales y ha efectuado diversa publicidad, razdén por la cual el
nombre de dominio enbiobio.cl se encuentra intimamente asociado a
sus registros vya indicados, por lo que resulta iddénea la
titularidad que reclama en su demanda de fs. 18, y este Tribunal se
ha formado la conviccidén, en el sentido que asignar el dominio
enbiobio. ¢l en disputa al primer solicitante puede llevar a la
confusién a los consumidores y usuarios de internet, por ser
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conceptualmente idéntico a ebiobio.cl de titularidad del segundo
solicitante, y practicamente idéntico con enbiobio.cl salvo por la
preposicién “en” que le precede. Que asimismo, ha quedado
establecido en autos que no obstante hay otras empresas que
utilizan en su razdén social la expresidén BIOBIO, éstas lo hacen
acompafiando un elemento distintivo y caracteristico, lo gque no
sucede con el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que se estima que la demandante es titular de derechos
vadlidamente adquiridos sobre la expresién BIO BIO, y que el
demandado, al inscribir para si el nombre de dominio enbiobio.cl
actia de manera contraria a la competencia leal, conviccidén que no
emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios, sino
que fluye del andlisis sistemdtico de todos los antecedentes

acompahados, y en especial la fama y notoriedad del uso extensivo
de la expresidén BIO BIO, y confieren en conjunto al titular de
dicha marca, un mejor derecho sobre el nombre de dominio
enbiobio.cl, pues la notoriedad alcanzada por la marca es

indiscutible e innegable, por lo que existen o se ha generado un
posicionamiento especifico y existe una asociacidén de los
consumidores entre la expresién identificatoria y la empresa que
representa el solicitante.

SEXTO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de
diversos nombres de dominio que contienen la expresidén “biobio”, se
estimarda por este juez como argumento basal para acoger la demanda
de oposicién, 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,
creerd que esta ingresando al portal de la demandante. Por todo 1lo
expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccidén que existe por
parte del demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa enbiobio.cl.

SEPTIMO: Que en este caso 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 31 y registro 721.607
BIOBIO, mixta, en clase 29. Prima pues, en opinidén de este
arbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para
el signo en cuestidn, criterio recogido asimismo por la UDRP,

desarrollada por la ICANN, politica que reconoce la aplicacién de
este criterio, el que también recoge la OMPI vy la Reglamentacidn
de Nic Chile.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las
facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe
ajustar su actuar a la calidad de arbitrador, en cuanto debe
resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, vy
las normas aprobadas por las partes, por las gue se rige este
juicio. Que Jjustamente, sobre la base de estos principios es que
este Arbitro ha valorado los antecedentes hechos wvaler por el
segundo solicitante, para respaldar su pretensidn, creadndose la
conviccién mds absoluta de que es a éste ultimo a quien le
corresponde el mejor derecho sobre el dominio enbiobio.cl.

NOVENO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye gque la
asignacién del nombre de dominio enbiobio.cl al segundo solicitante
no vulnera derechos de ningun otro.
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JANETT FL,JENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

DECIMO: Por estos fundamentos, vy lo dispuesto en los articulos 636
y siguientes del C.P.C. vy en el art. 8°, Anexo 1 del Procedimiento
sobre de Mediacidn v Arbitraje del Reglamento para al
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a
los principios de mejor derecho o legitimacién y a la prudencia vy
equidad,

SE RESUELVE:

acoger la demanda de oposicidén de fs. 18 y por lo tanto asignar el
nombre de dominio enbiobio.cl a la empresa Pesquera BIO BIO S.A.,
Rut 84.902.900-2.

Notifiquese la presente resolucién a las partes por carta
certificada y ademds por correo electrdnico, con firma digital, vy
por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile

Autoriza este fallo el Actuario y Notario de Santiago, don Pedro
Sada& Azar.
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