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Asunto: serviciosbiobio.cl - sentencia definitiva

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

Fecha:Sat, 1 Dec 2007 14:45:20 -0300

A: <fallos@legal.nic.cl>, <jimmyalexis3000@gmail.comceadmin@weekmark.cl>,
<ctecnico@weekmark.cl>, <sseguel@weekmark.cl>,bad@sargent.cl>, <pahumada@sargent.cl>,
<sargent@sargent.cl>

CC: "Moya, Alejandra™ <amoya@estudiogkd.cl>, "Vaéefiaborga™ <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 1° de diciembre de 2007

A continuacion se agrega sentencia definitiva detan conflicto por el nombre de dominio de la
referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a 30 de noviembre del afiordlosiete, en los autos por conflicto en inscrgocdel nombre
de dominioserviciosbiobio.c| suscitado entre don JIMMY ALEXIS BUSTOS IBARRAJUR 15.176.468-1,
domiciliado en Los Fresnos 4159 Huachicop, TalcabyaPESQUERA BIO BIO S.A. Rep. Por Sargent & Krahn
RUT 84.902.900-2, domiciliado en Av. Colon No 24%@Jcahuano, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1.

6.

Que conforme consta en autos, con fecha 6 de dicgeedte 2006, siendo las 20:54:54 GMIVIMY
ALEXIS BUSTOS IBARRA formul6 solicitud de inscripcion de nombre de damiserviciosbiobio.cl
constituyéndose asi en el primer solicitante de, §stl dia 29 de diciembre de 2007, siendo |aS5157
GMT, PESQUERA BIOBIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN (PESQUERA BIO BIO S.A.), formulo
la solicitud competitiva que da lugar al presemteflicto de hombres de dominio.

Que con fecha 3 de abril de 2007 recibio de NIQeC#i Oficio N° 07344, por el que dofia Margarita
Valdés Cortés comunica a este arbitro su designamino Arbitro del conflicto por la inscripcion del
nombre de dominigerviciosbiobio.c] suscitado las partes ya individualizadas.

Que con fecha 12 de abril de 2007 se acepto lgmsdn y se citd a las partes a audiencia de lcaeion
y/o fijacion del procedimiento para el dia 25 deymade 2007 en Bandera 341 oficina 757, comuna de
Santiago, notificando de ello a todos los interesgbr carta certificada y correo electronico yeggndose

a los autos los comprobantes de ingreso de coastalorrespondientes, tal como consta a fs 5.

Que a fojas 6 consta correo electrénico del prisadicitante de fecha 25 de mayo a las 16:35 pnglen
cual informa que no comparecera por encontrarda eatava region. Sefiala que su intencion es hawer
guia de servicios de la octava region, los queuyaai restaurantes, hoteles, talleres mecanicosesagpy
todo tipo de servicios en un solo lugar. Continélatando que no es su intencion competir con lansksg
solicitante ya que se trata de giros totalmentereliftes.

Que con fecha 25 de mayo del afio 2007 a las 1@é:4&adiz6 la audiencia de conciliacion y/o fijacibsl
procedimiento, cuya acta rola a fjs. 6 y siguiethéeautos. A dicha audiencia comparecio por el s#gun
solicitante don Oscar Molina Diaz, quien acompaidploderes con que acreditd la representacionaaiagc
solicitando asimismo que se le concediera un aktional para presentar boleta de consignacitmgae
el Tribunal dio lugar, para que se presentara detdr quinto dia bajo apercibimiento de tenerlos por
desistido de su solicitud al hombre de dominio isputa. El primer solicitante se contacto telefamente,
solicitando se le considerare como compareciedeaaidiencia, a lo que el Tribunal proveyd ha lugjar
perjuicio de comparecer personalmente o por estebedamente autorizado ante Notario, en el plgadd
en el procedimiento de autos, bajo apercibimiergoteherlo por no compareciente a la audiencia.
Posteriormente, se procedié derechamente a ladfijatel procedimiento, en resolucion que fue nudifia
por correo electronico a la inasistente.

Que a fojas 18 el segundo solicitante acompafndalé,tplazo la respectiva boleta de depdsito, éasgu
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tuvo por acompafada por el Tribunal a fs. 19.

7. Que a fojas 20 y siguientes consta demanda arlptedentada por la segunda solicitante, ya
individualizada en autos, quien solicita que sadigne derechamente el nombre de dominio en disputa
base a los antecedentes de hecho y de derechoa gus partes substanciales sefiala.

Sefiala que la historia de Pesquera BIO BIO comientajarse 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 herm#&iass, Frank y Jan resuelven concretar sus progecto
forman una empresa, la cual en un principio sedispE en la pesca de arrastre, para lo cuakatdh dos
pesqueros importantes el Pelicano y el Quillayual luego se sumaria el Oceanic Il. Continla seital

gue en 1988 la empresa ya contaba con una amete # gracias al desarrollo exitoso de su negocio,
decidieron seguir expandiéndose e incluso ampliagiso, en orden a atender una mayor demanda de
productos elaborados, lo que significo la creaalénuna planta de harina y aceite de pescado, y una
empresa procesadora de productos congelados, Ba@aubelados Pacificos. Continua afirmando que con
la expansion los hermanos Stengel, en conjuntootars industriales, forman Unifish Canning, empresa
dedicada a la elaboracion y comercializacion degus en 1992 se crea la planta de consumo hunaano c
mas alta tecnologia a nivel mundial, la cual estamientada a la elaboracion y comercializacion de
conservas para los mercados externos y nacionA@smas, agrega la demandante, en 1999 se suraan a |
industria salmonera, al incluir dentro de sus #@daiges un centro de cultivo de salmones y truchasadas

en la Décima Regién del pais. Sefiala adicionalnguneen la actualidad Pesquera BIO BIO exportas ma
de 50 paises del mundo, dentro de los cuales, @ medamente enunciativo, el actor nombra a Auatrali
Canada, China, Espafia, Francia, India, Inglatdapdn, Rusia, Suiza, Tailandia, Sudafrica, Fidjiea
Zelanda, Singapur, Jamaica, Italia, Egipto, DinammaCorea, Puerto Rico, Sri Lanka, Venezuela

En cuanto a los registros marcarios del demandaste, sefiala que se ha preocupado de registrar
como marca comercial la expresion que la identifesio es “BIOBIO”, bajo los siguientes registra}:
Registro N° 726.428 BIOBIO, mixta, para distingpmoductos en clase 31; y b) Registro N° 721.607
BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clage Rdemas, el actor manifiesta que se ha preocugado
registrar las marcas que identifican tanto a snembradas lineas de productos como a la empresaamis
de modo que la marca BIO BIO se encuentra regsteadce| Departamento de Propiedad Industrial, dhau
su juicio es IDENTICA al elemento sobre el cuakstructura el nombre de dominio en disputa, pontoua
la marca del actor esta integramente comprendidacddel nombre de dominio en disputa, por lo cual,
l6gicamente el publico necesariamente asociardditio con los productos de de éste, sin que ikeidad
de la palabra “SERVICIOS” logre dotar al signo quempone el nombre de dominio en disputa de una
adecuada diferenciacion.

En cuanto a los nombres de dominio cuyo titulaglexctor, éste destaca que es titular de unaderie
nombres de dominio que integran su famosa maroaariando un listado de ellos.

Por otra parte, el actor sefiala que en el casonquee rechazara la solicitud de la contraria, se
permitiria que un tercero haga uso de una marcadany notoria, debidamente registrada ante el
Departamento de Propiedad Industrial que no sél@ gara distinguir los productos que el demandante
produce, sino que ademas, es una expresion que foante esencial de su razén social, PESQUERA BIO
BIO S.A.

En cuanto al Derecho aplicable al caso que nosapalpactor sefala que el explosivo desarrollo y
masificacion de la red de interconexion mundiatdeputadores Internet, ha dado lugar en los Ultiafios
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uieodichos conflictos, ha tenido relacién con los
denominados "nombres de dominio" que se utilizadielna red. Agrega el demandante que el concepto de
nombre de dominio lleva implicita la idea de poidientificar a cada usuario en Internet, de fornhayte
guien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARZ® BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacion o empbes# contrario, el concepto de la red munditérimet
careceria de sentido y se transformaria en urumstito confuso, caético y de escaso valor comercial

En cuanto a los criterios aplicables para conflicte asignacion de nombres de dominio, el acta hac
presente que el principio “first come, first servad es absoluto e incluso, cada vez con més futanto la
doctrina como la jurisprudencia se inclinan a zdilio como ultima ratio, aplicandolo sélo cuandagoina
de las partes demuestra tener un mejor dereche ebhombre de dominio en disputa.

Acto seguido, expresa el demandante que en cudntuiterio de la titularidad sobre marcas
comerciales y su relacion con los nombres de damgdbe sefalar que en el derecho comparado, y por
cierto en los ultimos afios también por la unifojumesprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una
inmediata y I6gica relacion entre los nombres daidm y las marcas comerciales.

En este contexto, continda el actor, cabe teneepte que con fecha 1° de Enero del afio 2000 entro
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en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resén de Conflictos de Nombres de Dominio

(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UPR desarrollada por la Corporacion de Nombres y
Numeros Asignados a Internet (Internet CorporatwnAssigned Names and Numbers “ICANN"), la cual

reconoce como aspecto fundamental para la resolubdddichos conflictos, la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion.

Por su parte, el actor agrega que el Informe Figalla Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del P&MP| Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el
UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questiorsjablecen que en el procedimiento de
revocacion de un nombre de dominio se deben camsidércunstancias tales como que el dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca cdéahegue el titular del dominio no tenga derechos o
intereses legitimos sobre él, o cuando se ha radisel dominio de mala fe.

Los criterios anteriormente mencionados, a juick lad demandante, han sido recogidos por los
Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chitecual es especialmente relevante en este caspeya
si se asignara el nombre de dominio al demandadestegia produciendo una dilucion de la reconocida
marca “BIOBIO” y evidentemente podria inducir aoera los usuarios.

Por dltimo y después de citar diversas disposicialed Convenio de Paris que tiene plena vigencia y
aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actoraape que a la luz de lo expuesto en la demandaigrido
presente los diversos argumentos antes indicadbspmo la titularidad de las marcas BIOBIO, la dayn
notoriedad de estas marcas, asi como tambiérulariitad de nombres de dominio relacionados, cersid
gue tiene el mejor derecho para obtener la asignadel nombre de dominio en disputa, mas adn
considerando que ha sido éste quien le ha otongageccion internacional a la marca “BIOBIO”, debial
la importancia que tiene nuestro pais en el rubsgpero, y a la cual evidentemente a contribuidetelr; y
gue resulta evidente que la asignacion del domiBERVICIOSBIOBIO.CL” a la demandada de autos,
constituiria una causal de error y confusion epuddlico usuario y consumidor, que no se condice eion
espiritu de la normativa marcaria vigente, recahmeien la Reglamentacion de NIC Chile

8. Que, a fojas 54 el Tribunal dio traslado, el cuaffue evacuado y habiéndose vencido todos los plazo
fijados en autos, a fojas 55 se cit6 a las partds sentencia,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha vencido el plazo fijado por estédmral sin que la primera solicitante ratificara gea
personalmente o por poder autorizado ante Notarmmparecencia a la audiencia de fojas 6, motorcepcual
debe tenérsela por no compareciente en autos.egimgio de lo anterior, se ha estimado igualmemginente
considerar las alegaciones remitidas por correxirélgico por dicha parte, toda vez que este arhbémosu calidad
de arbitro arbitrador, esta llamado a fallar comi@a la prudencia y equidad.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autosrsguentra circunscrita a decidir cudl de las pawésitantes
tiene mejor derecho a la asignacién del nombreod@rdo en disputa, esto es, "serviciosbiobio.cl".

TERCERO: Que rige la solucién de conflictos de nasbde dominio el principio “first come first sedie
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 ayjuad condiciones cuando ambos solicitantes teimgjarés
legitimo, derechos de igual naturaleza al signddoegl 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 idéntide bn mismo TLD, razén que hace que en definidlva
aforismo juridico que antes enuncidramos sea leaasl extremo, esto es, al punto que el primeecsqlicita es

el Unico servido.

CUARTO: Que en este contexto, el arbitro que de@d®s conflictos ha sido concebido como un &rbitro
arbitrador, que debera, conforme su real sabetendar definir la disputa acorde a lo que la proiele indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad ejpe ichperar en toda resolucion de conflictos.
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QUINTO: Que el sistema de nombres de dominio feadn como una reaccion natural a la proliferacglrudo

de sistemas de informacion y el crecimiento deretiey su desarrollo como medio a través del aspkrsonas
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
qgue antes permanecieron ajenas al desarrollo teginol hoy se encuentren abocadas al estudio de e8iro
fenébmeno puede afectar derechos exclusivos valickenaelquiridos 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 respbettvs derechos marcarios constituidos y vigeriss.
asimismo el caso del Derecho de la Competenciasguacerca toda vez que a través de la inscrigzonn

dominio pueda afectar la libre y sana competenagadigbe imperar en un mercado determinado.

SEXTO: Que en el caso de autos la segunda soteitem alegado que la asignacion del nombre de domim
disputa podria afectar sus derechos validamentstitgdos, especificamente sus derechos marcariasly
utilizacién de su razén social como parte del narde dominio. Acredité con este fin en la docunlegte
consta en autos, que cuenta con el registro nardaltérmino idéntico, varios registros marcago® incluyen
parte del término solicitado, el cual ademas assdn social.

SEPTIMO: Que en relacion al mejor derecho sobmeoaibre de dominigerviciosbiobio.cl es preciso sefalar
que, considerando que el primer solicitante ndicatsu comparecencia, no aporté antecedente mnobatlguno
gue permitiera a este arbitro formarse una opisdabre su mejor derecho sobre el nombre de dominiisputa.

OCTAVO: Que el término que busca proteger el segusdlicitante, siendo el nombre de dominio 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 “biobio” entre el dominio solicitado y laamta comercial, puede llevar a error en la comgibca Es
relevante destacar que si en el mercado se utitizéérmino igual a aquel registrado, aquello egudarial no
solo para el titular de la marca debilitada, sine también para el publico consumidor ante el sagbroducira
confusion.

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, agigriedominioserviciosbiobio.clal segundo solicitante,
Pesquera Bio Bio, Rep. por Sargent & Krahn (PESQVBRO BIO S A), ya individualizado en autos.

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

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuaaidioosmayores de edad y que firman a continuacion:

Valeria Taborga B. Ingrid Barra H.
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