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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
intranetcormabiobio.cl

Santiago, jueves tres de enero de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 4 de junio de 2007, la “Corporacion Chilena de la Madera AG”,
domiciliado en calle San Martin 553, piso 15, Concepcidn, solicité la inscripcién del
nombre de dominio “intranetcormabiobio.cl”.

Posteriormente, con fecha 20 de Junio de 2007, la sociedad Pesquera Bio
Bio S. A., sociedad de su giro, domiciliada en Av. Colén 2450, Talcahuano,
representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello N°
2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripciéon del mismo
nombre de dominio “intranetcormabiobio.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a
lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el
anexo 1 de la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 7929 de 12 de septiembre de 2007 se
designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre
la inscripcién del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
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su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefalada, sélo el segundo solicitante, segun consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 45 sdlo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 50 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 51, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio
“‘intranetcormabiobio.cl”.

A fojas 52, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 4 de junio de 2007, la “Corporacion Chilena de la
Madera AG”, domiciliado en calle San Martin 553, piso 15, Concepcion, solicité la
inscripcién del nombre de dominio “intranetcormabiobio.cl”. Que posteriormente,
con fecha 20 de Junio de 2007, la sociedad Pesquera Bio Bio S. A., sociedad de

su giro, domiciliada en Av. Coldén 2450, Talcahuano, representada por el Estudio
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Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello N® 2711, Of. 1701, Las
Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio
“‘intranetcormabiobio.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, sélo concurrié a la audiencia de conciliacion
y/o de fijaciéon del procedimiento senalada, el segundo solicitante, por lo que no se
produjo avenimiento, segun consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijlado en autos, en la etapa de
discusion, solo el segundo solicitante hizo valer sus derechos y al efecto expresé
que la historia de Pesquera BIO BIO comienza a forjarse en el afo 1955, cuando
la familia alemana Stengel zarpa desde su pais de origen el cuatro goletas
pesqueras, para iniciar su travesia hacia Chile. Que luego en el afio 1977, los
hermanos Klaus, Frank y Jan, concretan sus proyectos y forman una empresa, la
cual en un principio se especializa en la pesca de arrastre. Que para éllo utilizaron
dos pesqueros importantes el Pelicano y el Quillay, al cual luego se sumaria el
Oceanic Il. Agrega que en el afno 1988, contaba con una amplia flota y gracias al

desarrollo de su negocio, decidieron ampliar su giro, creando asi una planta de
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harina y aceite de pescado y una empresa procesadora de productos congelados,
llamada “Congelados Pacificos”. Que continuando con su expansién, se unen a
otros industriales y crean en el ano 1992 la planta de consumo humano con mas
alta tecnologia a nivel mundial, orientada a la elaboracion y comercializacién de
conservas para los mercados externos y nacionales. Que ademas, en el afio 1999,
se suman a la industria salmonera. Expresa que actualmente Pesquera BIO BIO
exporta a mas de 50 paises del mundo, sefialando al efecto 23 paises.

Senala también, que es titular de la marca “BIOBIO”, registros 726.428, para
distinguir productos de la clase 31 y registro 721.607, para distinguir productos de
la clase 29.

Agrega que su marca “BIOBIO”, seria idéntica al elemento principal sobre el cual
se estructura el nombre de dominio en disputa, por lo que ldgica y razonablemente
el publico necesariamente asociaria dicho sitio con los productos y actividades que
desarrolla Que por lo dicho, existiria un riesgo enorme de causar confusién a los
usuarios de Internet, ya que podrian llegar a pensar de que se trata de un sitio que
le pertenece o que esta relacionado con él.

Que la adicién de la palabra “intranet” en el nombre de dominio en disputa,
aumentaria mas el riesgo de confusién, ya que los usuarios de Internet pensaran
que se trata de un sistema o red interna computacional relativa a sus dominios.
Que de lo expuesto, quedaria en evidencia la posibilidad de confusion cierta que
existiria entre el dominio en disputa con su razdén social, marcas comerciales
registradas y los nombres de dominio afines.

Agrega que el signo pedido formaria parte esencial de su razén social, “Pesquera
BIOBIO S.A”

Afirma ademas, que es titular de distintos nombres de dominio en Internet, entre

otros: ebiobio.cl, biobio.cl, biobio.cl, biobio.cl, biobioproyecta.cl,
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centrodemediacionbiobio.cl, todobiobio.cl, abiertobiobio.cl, pesquerabiobio.cl,
productosbiobio.cl, altobio-bio.cl, asexbiobio.cl, biobiopesquera.cl, biobiotrading.cl,
ceramicasbiobio.cl, crecerbiobio.cl, enbiobio.cl, estatutomipymebiobio.cl,
mallaltobiobio.cl, meetingsbiobio.cl, mercadodelbiobio.cl

Que a continuacién hace una descripcion de los nombres de dominio, su
importancia.

Por ultimo cita los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de
dominio, de las normas sobre revocacion de nombres de dominio, del Convenio de
Paris y acompana un fallo dictado por un juez arbitro en un juicio por asignacion
de nombre de dominio.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor
derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acomparné a los
autos y sin objecion de contrario: 1) Impresion de la pagina web del Departamento
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia, de los registros de la marca
“BIOBIQO”, N? 726.428, para distinguir productos de la clase 31 y registro 721.607,
para distinguir productos de la clase 29.; 2) Copias del sitio web de Nic Chile, entre
otros, de los nombres de dominios: ebiobio.cl, biobio.cl, biobio.cl, biobio.cl,
biobioproyecta.cl, centrodemediacionbiobio.cl, todobiobio.cl, abiertobiobio.cl,
pesquerabiobio.cl, productosbiobio.cl, altobio-bio.cl, asexbiobio.cl,
biobiopesquera.cl, biobiotrading.cl, ceramicasbiobio.cl, crecerbiobio.cl, enbiobio.cl,
estatutomipymebiobio.cl, mallaltobiobio.cl, meetingsbiobio.cl, mercadodelbiobio.cl
3) Copia de sentencia arbitral recaida en el juicio por inscripcion del nombre de
dominio enbiobio.cl, emanada de otro Juez Arbitro.

CUARTO: Que segun consta en autos el primer solicitante es la Corporacién
Chilena de la Madera AG, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio
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“‘intranetcormabiobio” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar
que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.
QUINTO: Que al efecto el segundo solicitante sélo alegb tener un mejor derecho y
para acreditarlo, acompand a los autos copias impresas del sitio www.dpi.cl
caratula del registro de la marca “biobio”, a su nombre, para distinguir entre otros
productos de las clases 29 y 31 y también de varios nombres de dominios que
contienen la voz “biobio”, como se senalé en el considerando tercero precedente.
SEXTO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de
dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados respecto de su marca “biobio” y que igualmente, de
sus marcas registradas y nombres de dominios inscritos a su nombre, se colige
que esos son los “nombres” en general, que le interesan e identifican sus
productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en
su oportunidad a su nombre “intranetcormabiobio.cl”.

SEPTIMO: Que de acuerdo a la naturaleza de los nombres de dominio y
reglamentacion respectiva, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos
sobre la denominacién “biobio”, no le da el derecho sobre todos los nombres de
dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros registren nombres
de dominio que contengan la palabra “biobio”.

OCTAVO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocacién de
nombres de dominio.

Que en nuestro ordenamiento juridico, rige el principio del efecto relativo de las
sentencias, por lo que el fallo acompafado en parte de prueba, sélo afecta a las

respectivas partes de ese juicio.
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NOVENO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante mala fe del primer solicitante.

DECIMO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “intranetcormabiobio.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la
prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la
solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje y articulos 636 vy
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “intranetcormabiobio.cl” a la primera

solicitante esto es a la Corporacion Chilena de la Madera AG.

Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la sociedad Pesquera Bio
Bio S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucidén por
correo electrénico para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de las piezas mas importantes de este expediente en poder
de este Tribunal Arbitral. —
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 37 — 2007.



