Santiago, 24 de Enero de 2014.

I-. PARTE EXPOSITIVA
1.1.- Constitucion del arbitraje.

Que por oficio OF N° 14519 NIC Chile comunica al suscrito la designacion como
arbitro arbitrador en el conflicto por revocacién del nombre de dominio “lubrax.cl”,
designacion que acepté y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta
certificada.

1.2.- Partes del arbitraje.

Son partes en este juicio TRANSPORTES VENETO LIMITADA RUT N°
76.082.510-7, domiciliado para estos efectos en Av. Salvador Allende 537, comuna
de San Joaquin, ciudad de Santiago, correo electrénico italo@cantele.cl
representado por Eduardo Andrés Rozas Lopez y Daniel Baez Baez, del mismo
domicilio anterior, como Demandado, y PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,
representado por Johansson y Langlois Ltda., RUT 86.598.100-7 ambos
domiciliados para estos efectos en calle San Pio X 2460, Oficina 1101, comuna de
Providencia, ciudad de Santiago, correos electronicos ccdoxrud@jl.cl, fbelair@jl.cl,
imehech@jl.cl, jcguzman@jl.cl y mail@jl.cl, como Demandante.

1.3.- Nombre de Dominio.

El objeto del arbitraje es resolver sobre la revocacion del nombre de dominio
“lubrax.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

1.4.- Procedimiento.

Que como consta en autos, el dia 26 de abril de 2011 se presenta solicitud de
revocacion del nombre de dominio “lubrax.cl”, por el Sr. Christopher Doxrud
Garcia-Huidobro, en representacion de Petrobras Distribuidora S.A.

Que mediante oficio N° 14519 de NIC Chile de fecha 25 de mayo de 2011 me fue
comunicada la designacion de Juez Arbitro y remitidos los antecedentes relativos al
conflicto de revocacion del nombre de dominio “lubrax.cl”.

Que por medio de resolucion de fecha 2 de Junio de 2011 fue aceptado el cargo de
Juez Arbitro y establecida la fecha de la audiencia de conciliacion para el dia 10 de
Junio de 2011. Previa a la audiencia el reclamante debia depositar la suma de
$500.000 correspondiente a honorarios arbitrales, y comparecer con el
comprobante de depdsito a la audiencia, todo lo cual fue notificado por carta
certificada a las partes y al Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile.

Que con fecha 10 de Junio de 2011, se lleva a cabo comparendo de fijacion de
procedimiento, con la asistencia de don Eduardo Andrés Rozas Loépez, en
representacion de Transportes Veneto Ltda, y de don Flavio Belair Santi, del estudio
Johansson & Langlois Limitada en representacion de Petrobras Distribuidora S.A.



Instadas las partes a lograr un avenimiento, éste no se produce por lo que se
procede a fijar las normas procedimiento que se acordd regirian la tramitacion de
esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia de ambos
solicitantes.

Con fecha 11 de Julio de 2011 el Sr. Flavio Belair Santi, en representacion de
Petrobras Distribuidora S.A presenta demanda de revocacion de nombre de dominio
lubrax.cl, y acompafia documentos.

Con fecha 19 de diciembre de 2011, se tiene presente el patrocinio y poder
conferido a Sr. Christopher Doxrud Garcia-Huidobro, en representacion de
Petrobras distribuidora S.A, y la delegacién respectiva al Sr. Belair y se provee la
demanda de revocacion presentada confiriéndose traslado al demandado por 10
dias para formular sus respuestas.

Con la misma fecha indicada precedentemente, atendido que la Demandada no
presenté alegaciones dentro de plazo establecido a fojas 19, se tuvo por precluida
su facultad de hacerlo.

Con fecha 30 de Diciembre de 2012 el Primer Solicitante contestd la demanda
contraria.

Con fecha 15 de marzo de 2012 la demandante solicitd se cite a las partes a oir
sentencia.

Con fecha 30 de Abril de 2012, se tuvo por evacuado el traslado conferido a la
Demandada.

En atencion a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para
formar la convicciéon para resolver la asignacién del nombre de dominio en disputa,
no se recibié la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este
sentido a fojas 19 de autos.

Con fecha 30 de Abril de 2012 se cité a las partes a oir sentencia, resolucion que
les fue notificada por via electrénica con igual fecha.

1.4.- ANTECEDENTES DE HECHO
En relacion al Demandado

Si bien don Eduardo Andrés Rozas L6opez comparecié personalmente a la audiencia
de conciliacién, en el periodo de planteamiento, la Demandada no presentd
alegacion alguna y tampoco formulé argumentaciones ni justific6 antecedente
alguno que sustentara o explicara el derecho al nombre de dominio en disputa, no
obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del
proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Sin perjuicio de lo
sefialado precedentemente, a fojas 92 consta la contestacion a la demanda de
revocacion, en tiempo y forma.

El Demandado utiliza, a la fecha de esta sentencia, el nombre de dominio disputado
como sitio web, como consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo
mediante la URL http:///www.lubrax.cl. Corresponde precisar que no existe




antecedentes en autos que permita concluir desde que fecha el sitio web esta
activo.

El Demandado solicité ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el registro
de la marca denominativa LUBRAX, bajo el N° 952102, con fecha 6 de mayo de
2011, para distinguir servicio de transporte y distribucién de productos y articulos
eléctricos y de alumbrado de las clases 9 y 11, clase 39. A la fecha de esta
sentencia la marca comercial fue concedida en primera instancia mediante fallo de
fecha 14 de Junio de 2013, resolucién de primer grado que fue apelada, por el
demandante Petrobras Distribuidora S.A. Con fecha 28 de Noviembre de 2013 la
sentencia fue confirmada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial.

En relacion al Demandante

El demandante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. corresponde a una prestigiosa
empresa brasilera que se dedica a la extraccion, produccion y refinamiento de
combustibles fésiles y bioldgicos, con presencia en mas de 27 paises.

A fojas 22, consta que PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. cuenta en Chile con 230
estaciones de servicio y mas de 1400 empleados, ofreciendo ademas sus
combustibles y productos en 11 aeropuertos del territorio nacional y 6 terminales
de distribucion de combustibles.

De los documentos acompafiados por el Demandante a fojas 21 y ss. y 46 y ss., no
objetados, constan los siguientes hechos:

—Que es titular de los siguientes registros de marca comercial ante Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, sucesor del Departamento de Propiedad
Industrial, bajo los siguientes nimeros:

- LUBRAX, Registro N° 774.889, para distinguir los siguientes productos de la
clase 4 “grasas y aceites para vehiculos lubricantes y combustibles (
incluyendo gasolina para vehiculos a motor), clase 4.

- LUBRAX, Registro N° 810.514, que distingue, aditivos no quimicos para
carburantes; alcohol metilico (alcohol para quemar); alcohol utilizado como
combustible; combustible; aceites combustibles; combustibles a base de
alcohol; combustibles minerales; carburantes; éter de petréleo; gases
combustibles; gas del alumbrado; gas (productor); gases solidificados
(combustibles); gasoil; gasolina; grasas lubricantes; grasas industriales;
lubricantes; nafta; oleina; gas de aceite; aceite para motores diesel; aceites
industriales; aceites lubricantes; aceites para motores; aceites de soja
(preparaciones) para el revestimiento anti-adhesivo de los utensilios de
coccion; petroleo crudo o refinado; keroseno; xileno; xilol; aditivos o
concentrados para lubricantes; aditivos para alcohol para combustible; gas
butano; gas para cocinar; metano y gas butano; metanol (combustible);
aceite sintético para uso industrial.

- LUBRAX CENTER, N° 849.415, que distingue estaciones de servicio para
vehiculos de lubricacion, manutencién, limpieza y reparacion de vehiculos de
ajuste y reparacion de neumaticos de vehiculos.

- LUBRAX, Registro n° 878.908, que distingue productos quimicos destinados
a la industria, ciencia, fotografia, asi como a la agricultura, horticultura, y



silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plasticas en estado
en bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones
para el temple y la soldadura de metales; productos quimicos destinados a
conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos)
destinados a la industria.

—Que es titular de los siguientes registros para la marca LUBRAX en el extranjero:

- Registro N° 371663 en Uruguay.

- Registro N° 297088, 295789 y 279919 en Paraguay.

- Registro N° 349/149 en Haiti.

- Registro N° 6252 y 6249 en Ecuador.

- Registro N° 65901-A y 65900-A en Bolivia.

- Registro N° 2855082, 2819002, 2663414 en Argentina

—Que es titular de los siguientes registros para la marca LUBRAX CENTER en el
extranjero:

- Registro N° 849415 en Brasil.

—Que es titular de la siguiente solicitud de marca :
-  LUBRAX N° 929.255 en Chile. Hoy marca registrada bajo el N° 932740

—Que el producto “lubricante” identificado con la marca LUBRAX estad siendo
comercializado en Chile, por el Demandante de conformidad al material publicitario
acompafiado, desde el afio 2009.

1.5.- PRETENSIONES DE LAS PARTES

En relacion al Demandado

Como se indico el demandado no presenté alegaciones en el periodo de
Planteamientos.

En su escrito de contestacion a la peticidon de revocacion sefiala lo siguiente:

TRANSPORTES VENETO LIMITADA, contrariamente a lo sefialado por PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A., corresponde a una empresa que se dedica al transporte y
comercializacion de productos de alumbrado e iluminacion.

Indica no tener relacion con la empresa de transporte de pasajeros a que alude el
Demandante, tratdndose Unicamente de un alcance en la razén social de ambas
compariias.

Sefiala asimismo, que la composicion del nombre LUBRAX corresponde a
Luminarias “Brax”, correspondiendo este ultimo término a una localidad francesa de
donde provendria la familia del creador de TRANSPORTES VENETO LIMITADA.

Que el dominio fue solicitado y asignado el afio 2005, siendo renovado en dos
oportunidades.



Que la coincidencia en el uso de la expresion LUBRAX no corresponde a un acto
abusivo o de mala fe, sino que responde a la intencion de comercializar productos
de luminaria a través de la vitrina del dominio lubrax.cl

Que solicitd la marca comercial LUBRAX bajo el n© 952102 para distinguir servicios
de transporte y distribucion de productos y articulos eléctricos y de alumbrado de
las clases 9 y 11, clase 39 y que con ello evidencia el principio de la propiedad
industrial que es no confundir al consumidor o inducirlo a error o engafo sobre la
procedencia de los servicios o productos.

Que de lo expuesto se deja en absoluta claridad evidencia que no existe mala fe ni
menos accion abusiva en relacion a los derechos adquiridos sobre el dominio
lubrax.cl.

En relacién al Demandante
El Demandante basicamente afirma lo siguiente en su demanda:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. corresponde a una prestigiosa empresa brasilera
que se dedica a la extraccion, produccion y refinamiento de combustibles fésiles y
bioldgicos, con presencia en mas de 27 paises. Asimismo, sefiala que los productos
de marca LUBRAX serian comercializados por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. en
diversos paises, incluyendo Brasil y otros paises de Sudameérica.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. cuenta en Chile con 230 estaciones de servicio y
mas de 1400 empleados, ofreciendo ademas sus combustibles y productos en 11
aeropuertos del territorio nacional y 6 terminales de distribucion de combustibles.

El Demandante sostiene que TRANSPORTES VENETO LIMITADA, Demandado de
autos, corresponderia a una empresa que presta servicios de transporte de
pasajeros a través de la cadena de buses “ROMANINIBUS”, por lo que no podria
desconocer el hecho de encontrarse la marca LUBRAX registrada a nombre de un
tercero para distinguir, entre otros, lubricantes.

El Demandante indica que la solicitud del dominio en disputa por parte de
TRANSPORTES VENETO LIMITADA, corresponderia a un acto abusivo y de mala fe
que llevara al consumidor comun a creer que el Demandado tiene la representacion
de LUBRAX en Chile.

Que su legitimo y mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio
en disputa lubrax.cl se basa en:

a) LUBRAX es una familia de marcas registradas por el demandante y es
precisamente el elemento que conforma el nombre de dominio.

b) Posee presencia internacional y registros marcarios en otros paises.

¢) Ha hecho un uso intensivo y extensivo del mismo.

Que el hecho de que los Srs. Transportes Veneto Ltda, se han mostrado llanos a
aceptar una oferta monetaria por el dominio en cuestion, pidiendo ofrecimientos
concretos al Demandante reflejaria una vez mas su mala fe.

I1. PARTE CONSIDERATIVA.



Habiéndose clausurado el debate entre las partes, se resuelve el conflicto conforme
a las siguientes consideraciones:

I1.1. Que el objeto de este arbitraje es determinar si los argumentos esgrimidos
por el reclamante para solicitar la revocacion de la inscripcion del dominio lubrax.cl
cumplen con los supuestos exigidos en la Reglamentacién para el funcionamiento
del Registro de Nombres de dominio CL, fundados en los argumentos de hecho,
derecho y las pruebas rendidas.

11.2 Que de acuerdo al reglamento de NIC Chile, para que un nombre de dominio
sea revocado, debe existir evidencias que demuestren que la inscripcion del
respectivo nombre de dominio es abusiva o se realiz6 de mala fe.

11.3 En este sentido, el reglamento no deja lugar a la discrecionalidad del juez y
sefiala taxativamente qué elementos deben concurrir para que un nombre de
domino sea considerado abusivo. De esta manera, el reglamento sefiala tres
condiciones copulativas, las cuales se analizaran independientemente de manera de
determinar si la demanda de revocacion de autos cumple con los requisitos exigidos
por el reglamento para ser acogida.

- En primer lugar el articulo 22 letra a) del reglamento establece que la
inscripcion del nombre de domino se considerara abusiva cuando “el nombre
de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o
de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el
cual el reclamante es reconocido”.

Como se menciona en la parte expositiva de esta resoluciéon, los Sres. Petrobras
Distribuidora S.A son titulares de un sinnimero de registros marcarios, tanto en
Chile como en el extranjero, algunos registrados desde el afio 1996 para distinguir
la expresion LUBRAX.

- En segundo lugar se exige que “el asignatario del nombre de dominio no
tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio”.

De acuerdo a lo manifestado en autos por el demandado, el interés en el nombre
de dominio en disputa deriva de su deseo de utilizar el dominio web lubrax.cl en el
area de iluminacién en general. Asimismo, sefiala que la denominaciéon LUBRAX, es
resultado de dos segmentos: LU (primera silaba de la palabra luminarias) y BRAX,
ciudad francesa, donde vivia el abuelo de don Italo Cantete, representante legal de
Transportes Veneto Ltda.

Al respecto, es menester precisar que efectivamente BRAX corresponde a una
ciudad francesa en la Regién Pirineo Central, Provincia Alto Garona.
(http://www.ciudades.co/francia/mapa_brax_47310.html)

El reclamante sostuvo ademas que los intereses del actual asignatario no son
legitimos, por cuanto debié estar en conocimiento de la existencia de PETROBRAS
DISTRUBUIDORA S.A y de sus productos LUBRAX, y por cuanto esto lleva al
consumidor comun a creer que Transportes Veneto Ltda, tiene la representacion de
LUBRAX en Chile, lo que ser& causal de todo tipo de errores y confusiones en torno
a la propiedad del la direccion http://lubrax.cl.




En este sentido, es necesario concluir que el interés mostrado por el actual
asignatario en el nombre de dominio lubrax.cl es legitimo, en cuanto supone el uso
de éste con un fin, si bien comercial, tal como lo ha demostrado en la pagina web
identificada con el nombre de dominio en disputa; éste se encuentra efectivamente
dedicado a publicitar luminarias de acero inoxidable, fabricadas por italinox limitada
y a su titular Transportes Veneto, empresa que las transporta y comercializa.

Por otro lado y tal como lo sefiala el Demandante a fojas 46 de autos, en su escrito
donde acompafia documentacion, so6lo con fecha 8 de Junio del afio 2009, la
Demandante de autos inicia la comercializacién de lubricantes LUBRAX en Chile,
(productos correspondientes a la clase 4 segun la Clasificaciéon Internacional de
productos o servicios para el registro de las marcas), en consecuencia el
demandado al momento de requerir la inscripcién del nombre de dominio en el afio
2005, no podia conocer el uso y el trafago comercial que posteriormente se
produciria en relacion con la vocablo en disputa.

Por su parte, el Demandado presenté con fecha 6 de mayo de 2011 una solicitud
ante el Departamento de Propiedad Industrial una solicitud de marca comercial
LUBRAX, bajo el N° 952102, para distinguir servicio de transporte y distribucion de
productos y articulos eléctricos y de alumbrado de las clases 9 y 11,
correspondiente a la clase 39. Si bien esta solicitud de marca fue presentada con
posterioridad a la fecha en la que la solicitud de revocacion fue presentada, el
ambito de proteccion del signo pedido, es idéntico al del dominio en cuestion, es
decir, tiene una directa relacién con él, lo que se valora en conjunto con la prueba
rendida, y que a mayor abundamiento refuerza el principio de identidad. Tal como
se sefialé precedentemente, la marca en cuestion fue concedida en primera por el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sentencia que fue confirmada por el
Honorable Tribunal de Propiedad Industrial.

Dicho de otra manera, y tal como ha sefialado este arbitro en innumerables
ocasiones, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominacién en
internet por el s6lo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se
produzca la infraccién a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestion
deberia infringir la marca comercial respecto del ambito de proteccién de dicha
marca, situacion que por la informacion acomparfiada y debidamente acreditada en
el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario seria otorgar a un
nombre de dominio derechos mas extensos que aquellos otorgados por los registros
marcarios.

- Finalmente, el articulo 22 letra c) del reglamento exige que “el nombre de
dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”.

De acuerdo al articulo 707 del Cédigo Civil, la mala fe no se presume, regla que
constituye un principio general en nuestro derecho, por lo que correspondia al
demandante probar que el nombre de dominio en disputa fue inscrito y es
actualmente utilizado de mala fe. Para tales efectos, el reglamento de NIC Chile,
otorga determinados criterios por medio de los cuales se podra evidenciar y
mostrar la mala fe del actual titular del nombre de dominio lubrax.cl.

- El reglamento sefiala que habra mala fe cuando existan circunstancias que
indiguen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propésito de
venderlo, arrendarlo o transferirlo a la competencia o al reclamante por un



valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo
el reclamante propietario de la marca registrada del bien o servicio.

En el caso que nos ocupa, tal como consta en autos, el reclamante es
efectivamente titular de marcas comerciales que son idénticas al nombre de
dominio en disputa, en Chile y en el extranjero, sin embargo no consta en autos el
hecho de que el titular del mismo, haya tenido la intencion de vender o transferir
de cualquier forma el nombre de dominio en cuestibn a la competencia o al
reclamante, ni menos por un precio excesivo. Lo que efectivamente consta en
autos, es la proposicion del Sr. Eduardo Rozas, asesor integral en registro de
marcas y patentes, que representa a la Demandada, de plantear a sus clientes
Transportes Veneto Ltda, una propuesta de traspaso del dominio en disputa,
proposicion que no se concretd de acuerdo al mérito de autos y en consecuencia,
no existe pronunciamiento alguno de la Demandada a ese respecto.

- Una segunda circunstancia mencionada establece que existira mala fe
cuando el nombre de dominio se haya inscrito con la intencién de impedir al
titular de la marca del producto o servicio reflejar la marca en el nombre de
dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del
asignatario del nombre de dominio dicha pauta de conducta.

En relacion con este requisito y de conformidad a los dichos de la demandada, el
nombre de dominio lubrax.cl esta compuesto por los segmentos LU y BRAX, lo que
no nos permite suponer que en el caso de autos se haya pretendido impedir reflejar
la marca de propiedad de los reclamantes. A su vez no hay pruebas de que el
asignatario pretenda utilizar dicho nombre de dominio para ambitos comerciales
relacionados con la empresa Petrobras Distribuidora S.A sobre todo cuando en la
actualidad se encuentra habilitada la pagina web en cuestion para otros fines.

- En la misma linea del requisito anterior, el reglamento sefala que se
considerara que existe mala fe cuando se haya inscrito el nombre de
dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la
competencia.

Dicha intencion no fue comprobada por el reclamante de autos. Es mas, de
conformidad a lo sefialado por el demandado de autos, mediante email enviado a
Petrobras Distribuidora S.A en el mes de Junio del afio 2011, Transportes Veneto
Ltda, se compromete a no publicar productos relacionados con lubricantes y
combustibles en general en el sitio web lubrax.cl. Por otra parte sefialan que su
interés es publicar principalmente productos de iluminacion y alumbrado en dicho
dominio, dichos que no fueron controvertidos por el Demandante. EI compromiso
sefialado a la fecha de la sentencia de autos se cumple.

- Finalmente, el reglamento sefiala que se considerara que existe mala fe
cuando el asignatario del nombre de dominio, usando el mismo, haya
intentado atraer con fines de lucro a los usuarios de internet a su sitio web,
o0 cualquier otro lugar en linea, creando confusién con la marca del
reclamante.

Al igual que en el caso anterior, la presente circunstancia no se encuentra probada
por medio de los antecedentes de autos.



En conclusién, no existen antecedentes en estos autos que acrediten la mala fe del
asignatario del nombre de dominio en disputa.

111. SE RESUELVE

Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que
fija el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo 7, establece el caracter
de "arbitrador", de los arbitros competentes para resolucion de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion
procesal civil, que el arbitro debera resolver, ademas, de acuerdo a lo que su
prudencia y equidad le declare;

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 2, y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimientos de Mediacion y Arbitraje de NIC Chile,

Se Resuelve:
Rechazar la demanda de revocaciobn presentada por PETROBRAS

DISTRIBUIDORA LIMITADA, manteniéndose la vigencia del nombre de
dominio lubrax.cl a nombre de Transportes Veneto Ltda.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrénico.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza dofa Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro
Juez Arbitro.



