
 

                                                                                                              Foja 71     

Santiago, treinta de octubre del año dos mil siete 

   

Vistos:  

 

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de 

Procedimiento de fojas 17 y 18 de autos, artículo 170 del Código de 

Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la 

forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a 

las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia 

en juicio de inscripción nombre de dominio “redcolbiobio.cl”. 

Parte Expositiva: 

Primero: Por Oficio de fecha 5 de julio de 2007, el Departamento de Ciencias 

de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito 

Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre 

de dominio “redcolbiobio.cl”, surgido entre don Guillermo Andrés Carter Pereira, 

ingeniero civil industrial, domiciliado en Avenida Arturo Prat Nº 2673, ciudad de 

Concepción y Pesquera Bio Bio S.A., del giro de su nombre, domiciliada en 

Avenida Colon Nº 2450, Talcahuano, VIII Región del país, quien comparece 

representado por Estudio Jurídico “Sargent y Krahn”, representado por su 

abogado don Matías Somarriva Labra, ambos, domiciliados en Avenida Andrés 

Bello Nº 2711, piso 19, Las Condes, de esta ciudad.  

Que por resolución de fecha 12 de julio de 2007, el suscrito aceptó el cargo y 

juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a 

comparendo para fijar las Bases del  Procedimiento Arbitral, según consta a 

fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 19 de 

julio de 2007, según consta a fojas 17 y 18  de autos. 

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don 

Guillermo Andrés Carter Pereira, primer solicitante del nombre de dominio en 

disputa y Pesquera Bío Bío S.A., segundo solicitante y demandante de autos. 

Tercero: Enunciación breve de la petición deducida por el demandante u 

opositor Pesquera Bío Bío S.A.: 

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en 

definitiva el registro del nombre de dominio “redcolbiobio.cl”, a don Guillermo 

Andrés Carter Pereira, e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de 

derecho: 

1.- Antecedentes de Hecho:  



 

Señala que Pesquera Bío Bio S.A., es una sociedad formada en Chile por los 

hermanos Klaus, Frank y Jan Stengel  en el año 1977, la que se especializa en 

la pesca de arrastre  y que actualmente exporta a más de 50 países del mundo. 

Agrega que Pesquera Bío Bío S.A., es titular de la marca comercial “BIOBIO”, 

registros números 726.428 y 721.607, que distinguen productos de las clases 

31 y 29, respectivamente, con las que identifica en el mercado sus líneas de 

productos y a la empresa. Señala que la marca comercial “BIOBIO”, se 

encuentra contenida íntegramente en el nombre de dominio en disputa, sin que 

la adición de la expresión “REDCOL”, logren otorgarle una efectiva 

diferenciación con la parte demandante, por lo que cualquier usuario de 

Internet podría llegar a pensar que se trata de un sitio perteneciente o 

relacionado con ella, con la consiguiente confusión; y que si se asigna el 

nombre de dominio en disputa al primer solicitante, éste se aprovecharía de la 

marca de la demandante y de la parte esencial de su razón social. 

Señala que la demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: 

“enbiobio.cl”, “biobio.cl”, “biobioproyecta.cl”, “centrodemediacionbiobio.cl”, 

“todobiobio.cl”, “abiertobiobio.cl”, “milebiobio.cl”, “museodebiobio.cl”, 

“pesquerabiobio.cl”, “productosbiobio.cl”, entre otros, y que en el caso de 

“centrodemediacionbiobio.cl”, demuestra que los nombres de dominio de que 

es titular van más allá de su giro de negocios. 

2.- Antecedentes de Derecho: La parte demandante cita los siguientes 

argumentos: 

A) Como primer argumento jurídico, la parte demandante Pesquera  Bío 

Bío S.A.,  señala  que “el nombre de dominio consiste en una dirección 

electrónica, o bien una denominación por medio de la cual un usuario de 

Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de ésta 

forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de 

comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, 

conversaciones instantáneas, etc. 

     Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implícita  la idea de      

poder identificar  a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se 

identifique como Parque Arauco, Banmedica o Philips, efectivamente 

corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el 

concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se 

transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor 

comercial. 

B) Señala que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre 



 

nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la 

resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe 

ser resuelta, entre otros,”en atención a la titularidad de registros 

marcarios para el signo pedido como dominio”. Al efecto, cita que el 

primero de enero de 2000 entró en vigencia la denominada política 

uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDRP). 

Dicha política reconoce que “se consideraran como fundamento para 

iniciar un procedimiento de disputa de dominios, si el nombre de dominio 

otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o 

servicios respecto de cual la parte demandante tiene derechos”. Señala 

que ICANN es la entidad a nivel mundial con mayor autoridad en esta 

materia y que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21, 

y 22 del Reglamento de Nic Chile. 

C) Agrega que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una 

denominación, pueda ampararla y protegerla de terceros que se 

pretenden aprovechar de ella. 

D)  Cita al efecto el Informe Final de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), en que se establece que en un 

procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben 

considerar circunstancias tales como, que el dominio sea idéntico o 

engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio 

no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o en cuanto se ha 

registrado el dominio  de mala fe. 

Señala que las marcas famosas y notorias, han de protegerse 

especialmente y cita como fundamentos los artículos 6 bis y 8º del 

Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante Decreto Nº 425, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en Diario Oficial de fecha 

30 de septiembre de 1991, disposiciones que establecen que los 

Estados miembros de la Unión, deben rehusar o invalidar o prohibir el 

uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya reproducción, 

imitación, traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que 

la autoridad competente del país del registro  o del uso la estimare ser 

notoriamente conocida; y, que el nombre comercial será protegido por 

todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, 

forme o no parte de una marca de fabrica o comercio, respectivamente. 

F) Por último señala que a nivel jurisprudencial, la Juez Árbitro doña 

Janett Fuentealba Rollat, en sentencia del nombre de dominio 



 

“enbiobio.cl”, Rol Nº 12-2007, pronunciada con fecha 22 de junio de 

2007, asignó el nombre de dominio indicado a  Pesquera Bío Bío S.A., 

considerando la titularidad de otros nombres de dominio que contienen 

la expresión “biobio”  y la titularidad de registros marcarios, “argumentos 

que son decisorios de mejor derecho a favor de la demandante”. 

Por todas las razones señaladas anteriormente, solicita se le asigne el 

nombre de dominio en disputa, negando lugar a la solicitud del primer 

solicitante don Guillermo Andrés Carter Pereira. 

A fojas 64, con fecha 16 de agosto de 2007 el Tribunal tuvo por interpuesta 

demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al 

demandado don Guillermo Andrés Carter Pereira, por el término de 15 días 

hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios 

acompañados, con citación, notificando dicha resolución a las partes por correo 

electrónico con igual fecha. 

La parte demandada con fecha 10 de septiembre de 2007 presentó escrito de 

contestación de la demanda arbitral, la que rola a fojas 66 de autos y con 

misma fecha, se dictó resolución por el Tribunal, teniendo por contestada la 

demanda y se notificó  a las  partes, mediante correo electrónico. 

El demandado en su escrito de contestación, solicitó se rechazara la demanda  

presentada por Pesquera Bío Bío S.A., y  pidió se le asigne en definitiva el 

nombre de dominio “redcolbiobio.cl”, e invocó los siguientes argumentos de 

hecho y de derecho: 

1. Antecedentes de hecho: 

A) Señala que hace 30 años un grupo de directores y sostenedores de 

Colegios Particulares Subvencionados laicos de la Provincia de Concepción, 

comienza a reunirse periódicamente a conversar sobre el quehacer de su 

actividad docente y para mejorar el servicio educacional que ofrecen a la 

comunidad,  asociación que fue refundada en Abril de 2007 y se la denomina 

“REDCOL Bío Bío”, que significa Red de Colegios Particulares Subvencionados 

de la Región de Bío Bío. 

Seguidamente, detalla los objetivos que persigue la citada asociación de 

Colegios y afirma que no existe relación con el negocio de la Pesquera Bío Bío 

S.A., ya que los fines que los citados Colegios persiguen son loables y 

esperanzadores, cual es mejorar la calidad de la educación que reciben miles 

de niños y niñas de la Región del Bío Bío, siendo el demandado miembro 

fundador de la citada asociación de Colegios. 

 



 

2.- Antecedentes de derecho invocados por la parte demandada en su escrito 

de contestación de demanda: 

A) Afirma que en el Siglo XXI, para nadie es un misterio el explosivo desarrollo 

de la red de interconexión mundial de computadores y la importancia que tiene 

para la educación y la difusión de conocimientos y nuevas practicas, por lo que 

diversas entidades necesitan identificarse claramente para que los usuarios 

accedan a los contenidos que les son útiles y necesarios para su desarrollo 

profesional y personal; y que el nombre de dominio “redcolbiobio.cl” identifica 

claramente  a la asociación de Colegios ya referida, la que a la fecha es una 

asociación de hecho que prontamente definirá su forma jurídica a efectos de 

contar con personalidad jurídica y una organización formal. 

B) Señala que el primer usuario que inscribe un nombre de dominio  tiene el 

mejor derecho para ser titular del mismo, criterio que se denomina “first come, 

first served”, por lo que corresponde asignar en principio, el nombre de dominio 

a quien primero lo solicita. 

Agrega que la expresión “Bío Bío”, no es de uso exclusivo de la empresa 

demandante, ya que corresponde a un territorio geopolítico del país donde 

viven cerca de 1.870.000 habitantes, según el último censo y al efecto cita el 

caso de la Universidad del Bio Bio, cuyo nombre de dominio es “ubiobio.cl”; cita 

que además existe la empresa Cementos Bio Bio S.A., cuyo nombre de 

dominio es “cementosbiobio.cl”, por lo que el término pueden utilizarlo distintos 

titulares, sin que se incurra en confusión entre los usuarios de la red de 

Internet. 

C) Finalmente, señala que la Asociación de Colegios, ya referida, no desarrolla 

ninguna actividad comercial que se relacione  con las de la parte demandante, 

por lo que no existe ninguna clase de competencia  entre ambos, ni en cuanto 

al origen de los bienes y servicios respectivos. 

Concluye solicitando, por las razones de hecho y de derecho señaladas 

anteriormente, se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa. 

El Tribunal con fecha 13 de septiembre de 2007, tuvo por contestada la 

demanda de autos, notificando a las partes con igual fecha. 

Con fecha 12 de octubre de 2007, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia 

definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico. 

Parte Considerativa:  

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al 

fallo: 

1º Que la cuestión controvertida que debe resolverse en el caso sub-lite, 



 

consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre 

de dominio “redcolbiobio.cl”, esto es, sí al primer solicitante don Guillermo 

Andrés Carter Pereira, o al segundo solicitante y demandante Pesquera Bio Bio 

S.A. 

2º Que la parte demandante sostiene ser titular de un mejor derecho para que 

se le asigne el nombre de dominio en disputa, e invoca como fundamento la 

titularidad de los registros marcarios números 726.428 y 721.607, del signo 

etiqueta  “BIOBIO”, que tiene para distinguir  productos de las clases 29 y 31; y 

en la titularidad de varios nombres de dominio que utilizan la expresión 

“BIOBIO”, tales como “biobio.cl”, “bioboproyecta.cl”, “papelesbiobio.cl”, 

“centrodemediacionbiobio.cl”, entre otros, antecedentes que en su opinión 

serían suficientes para otorgarle en nombre de dominio, ya que si se asignare 

éste al primer solicitante se induciría en confusión a los usuarios de la red de 

Internet. 

3° Que el primer solicitante del dominio en disputa, d on Guillermo Andrés 

Carter Pereira,  en fundamento de su pretensión en cuanto a que se le asigne 

el nombre de dominio pedido, invoca que ha solicitado el nombre de dominio 

“redcolbiobio.cl”, con el objeto de promover en la red de Internet, mediante un 

sitio Web, las actividades que pretende desarrollar una asociación de Colegios 

particulares subvencionados de la VIII Región del Bío Bío; cuya organización 

jurídica se encuentra en fase de estudio y posterior formación; que las 

actividades económicas de los Colegios miembros de la asociación de hecho, 

no entran en competencia con las actividades económicas de la empresa 

demandante y que el término toponímico “BIO BIO”, puede ser utilizado por 

toda persona e institución, toda vez que se trata de una expresión que identifica 

una zona  geográfica, política y administrativa  del país cual es la Región VIII, 

que lleva el mismo nombre y que por lo tanto nadie puede reclamar 

exclusividad para su uso, ni propiedad, y cita como ejemplos Universidad del 

Bío Bío, cuyo nombre de dominio es “ubiobio.cl” y Cementos Bio Bio S.A., 

titular del nombre de dominio “cementosbiobio.cl”. 

4º Que en el caso sub lite, el primer solicitante y demandado don Guillermo 

Andrés Carter Pereira, sostiene que ha pedido el nombre de dominio 

“redcolbiobio.cl”, que es una contracción de una Red de Colegios 

Subvencionados particulares, de la Región VIII del Bio Bio, la que se encuentra 

en fase de formación jurídica, siendo hoy una asociación de hecho y que para 

estos efectos el uso de la expresión toponímica “Bio Bio” puede ser utilizada 

por diversas personas, naturales o jurídicas.   



 

5º Que este sentenciador no puede dejar de considerar que los nombres de 

dominio son identificadores o “direcciones electrónicas” que permiten distinguir 

o singularizar a una persona en la red de Internet, quienes pueden utilizarlos 

libremente, para promover ideas, bienes y servicios en general, de tal suerte 

que en el caso de autos no se observan obstáculos jurídicos para que el primer 

solicitante sea titular del nombre de dominio ya referido, siendo en 

consecuencia aplicable el principio “first come first served”, esto es “primero en 

el tiempo, primero en derecho”, que tiene su origen en el aforismo jurídico del 

Derecho Romano, “prior in tempore, potior in iure” , toda vez que, como se ha 

señalado, no existen antecedentes en el proceso que acrediten que la solicitud 

de autos contraríe 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. 

6º Que de conformidad con lo señalado en la parte expositiva, el término 

toponímico o geográfico “BIO BIO”, que identifica entre otros al río y Región VIII 

del país y pueblos originarios que se identifican con dicho nombre, es una 

denominación de uso común a todos los habitantes de la República, quienes 

pueden emplearlos libremente, respetando el derecho de otros, en sus 

actividades individuales o colectivas, de tal suerte que como es de público 

conocimiento existe la Universidad del Bío Bío, la Radio emisora Bío Bío, entre 

otros, sin que obren antecedentes en el proceso para sostener que el público 

haya incurrido o incurra en confusión, error o engaño, en el uso de la expresión 

“BIO BIO”, asociada a distintas entidades y actividades humanas, incluidas las 

de la propia parte demandante.  

7º Que lo señalado en los considerandos anteriores, no se opone o contradice 

con el estatuto jurídico establecido en la Ley Nº 19.039, de Propiedad 

Industrial, que ampara a la parte oponente, en lo que refiere al legitimo derecho 

de dominio y uso sus registros de marcas comerciales “biobio”, que tiene para 

distinguir productos de las clases 29 y 31, acompañadas en copia simple a 

fojas 36 y 37 de autos, ni con el estatuto jurídico establecido en el Convenio de 

Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, invocada por la parte 

demandante; y, lo propio respecto a los nombres de dominio citados por ésta. 

Parte Resolutiva: 

En mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo 

establecido en el Nº 14 del Anexo II del Reglamento para el funcionamiento del 

Registro de Nombres De  Dominio CL, se resuelve que se rechaza la demanda 

de oposición de fojas 19 de autos interpuesta por Pesquera Bío Bío S.A. y se  



 

asigna el nombre de dominio “redcolbiobio.cl”, a don Guillermo Andrés Carter 

Pereira, Rut Nº 12.380.460-0 

 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia 

de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de 

autos. 

 

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo 

electrónico  y  a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.   

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se 

designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y doña 

Cecilia Abrigo Alcaine, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes 

firman conjuntamente con el suscrito. 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal 

Abogado  

Juez Árbitro Arbitrador 

Francisco José Aguayo Bahamondes  

   

 

 

 

Cecilia Abrigo Alcaine 

 

 


