foja ciento setenta y cinco
Santiago, veintidés de noviembre de dos mil diez
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto en el numero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 10 y siguiente, articulo 170 del Codigo 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 oir sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio
arbitral de asignacion del nombre de dominio “PETROBRAS-
PUERTOMONTT.CL".
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 29 de julio de 2010, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “PETROBRAS-PUERTOMONTT.CL"”, surgido entre dofia Claudia
Maria Chacon Fernandez, con domicilio en calle Francisco Goya 7562, comuna
de Huechuraba, Santiago, y Petrdleo Brasileiro S.A., también “PETROBRAS”,
del giro de su nombre, domiciliada en Avenida Republica Do Chile 65 — Centro-
Rio de Janeiro, Republica de Brasil, representada por Estudio “JOHANSSON &
LANGLOIS LIMITADA”, sociedad que comparece representada en estos autos
por su Abogada dofia Carolina Mora Allende, todos domiciliados en calle San
Pio X N° 2460 , Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.
Que por resolucion de fecha 30 de julio de 2010 el suscrito acepté el cargo y
juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, segun consta a
fojas 2 y 3 de autos.
Que por resolucion de fecha 1 de septiembre de 2010, se establecieron las
normas del procedimiento arbitral, las que fueron notificadas a las partes con
igual fecha, mediante correo electronico.
Que son partes litigantes en la presente causa dofia Claudia Maria Chacén
Fernandez, primer solicitante y Petroleo Brasileiro S.A., también
“PETROBRAS”, segundo solicitante del dominio en disputa.
De Ila demanda de asignacion del dominio “PETROBRAS-



PUERTOMONTT.CL", presentada por PETROBRAS, a fojas 151 y siguientes:
l.- Antecedentes de hecho:

1.- Seinala la demandante que con fecha 19 de abril de 2010 dofia Claudia
Chacon Fernandez, solicitd ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“PETROBRAS-PUERTOMONTT.CL” y que con fecha 20 de abril de 2010, y de
acuerdo a lo dispuesto en el Numero 10 del Reglamento para el funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante “Reglamento”), la
demandante presentd una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio,
en atencion a sus derechos previamente adquiridos.

2.- Indica que el dominio solicitado por dofia Claudia Chacén Fernandez
corresponde de manera idéntica al elemento mas importante y destacado de
una gran familia de marcas comerciales que contienen la expresion
“PETROBRAS”, entre las que se encuentran “360° Petrobras”, “Bio diesel

Petrobras”, “BR”, “BR Petrobras”, “Diesel Podium Petrobras”, entre otras.

Agrega que PETROBRAS nace en Brasil el aflo 1953, en el ambito de la
explotacion y produccion del petroleo, con presencia actual en varios paises, y
realiza una exposicion del desarrollo de la empresa en el tiempo hasta nuestros
dias. Sefala que las marcas comerciales de la demandante han logrado fama,
y que cuenta con registros de marcas comerciales registradas en Chile, las que
individualiza con sus respectivas coberturas, y asimismo, sefiala que cuenta
con nombres de dominio CL registrados en Chile, y cita “copapetrobras.cl”,

“petrobraschile.cl”, “petrobras-chile.cl”, “petrobrasflota.cl”, “petrobraspodium.cl”,

“petrobrastuchile.cl”, “petrobraslanegra.cl”, “tuchilepetrobras.cl”, “petrobras.cl” y

“brpetrobras.cl”.
II. Fundamentos de derecho de la demanda:

Indica la parte demandante que el inciso primero del articulo 10 del
Reglamento de NIC Chile, establece “Una vez que la solicitud haya sido
recibida por NIC Chile, éste la publicara dentro del plazo mas breve que sea
técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres dias habiles, en una lista
de solicitudes en tramite. Dicha solicitud se mantendra en esta lista por el plazo

de 30 dias corridos a contar de la publicacién, objeto de que eventuales



interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan

presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.

Sostiene que, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos,
estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del mismo nombre de
dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente
resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes
logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio,
correspondiendo al segundo solicitante, o0 a los titulares de cuantas solicitudes
competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar

la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Que por su parte, el articulo 14 del mismo Reglamento sefala, entre otras
cosas, que serd responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su
inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la

Republica “y que no vulnere derechos de terceros”.

Sefiala que PETROBRAS, posee un derecho de propiedad respecto de los
registros de marcas comerciales que contienen dicha expresion como elemento
principal, amparado en el Articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica 'y 2° de la
Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, los que reproduce; y afirma que no
es legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite un nombre de dominio,
donde el elemento central estd formado por un vocablo idéntico desde el punto
de vista grafico y fonético a aquel que constituye el identificador por excelencia

de la parte demandante, por lo que debe asignarsele el dominio en disputa.

Sefiala también la parte demandante que la solicitud de la demandada
transgrede el articulo 22 del Reglamento para la asignacion de los nombres de
dominio CL de Nic Chile, ya que el dominio contiene como elemento distintivo
aquel que a su vez constituye el elemento destacado de la marca comercial
“PETROBRAS”, y que la adicion del término “PUERTOMONTT” al dominio, no
logra otorgarle una diferenciacion de la marca comercial “PETROBRAS”,
atendido a que se trata del nombre de una ciudad de Chile, por lo que la
solicitud de dofia Claudia Chacon Fernandez, vulnera abiertamente los

intereses y derechos de la parte demandante.



Cita también la parte demandante como normas trasgredidas por la solicitud de
autos presentada por la demandada, el articulo 22 del Reglamento para la
asignacion de los nombres de dominio CL de Nic Chile, que contempla como
causal de revocacion de un dominio cuando éste “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
conocido”. Invoca también el actor los articulos 6° bis, referido a las marcas
notoriamente conocidas, 8° referido a la proteccion de los nombres
comerciales y 10° bis, referido a los actos de competencia desleal, todos del

Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, entre otros.

Concluye la parte demandante afirmando que posee un mejor derecho que
dofia Claudia Chacon Fernandez, para que se le asigne el nombre de dominio
y pide que en definitiva, en mérito a los antecedentes de hecho y de derecho
citados, se le asigne el nombre de dominio “PETROBRAS-
PUERTOMONTT.CL", negando lugar a la pretension de la demandada, con
condena en costas.

De la prueba documental acompafada por la parte demandante:

Que la parte demandante acompafo en su escrito de demanda, como medios
de prueba, los siguientes documentos: listado de 54 marcas comerciales
registradas en Chile, que contienen el término “PETROBRAS”, de manera
individual y también como parte integrante de un conjunto marcario; listado de
diez nombres de dominio CL, que contienen el término “PETROBRAS”,
individualmente y también unido a otras expresiones, dos sentencias de juicios
arbitrales de asignacion de los nombres de dominio “petrobraslanegra.cl” y
“petrobraschile.cl”, resueltos favorablemente a la parte demandante, entre
otros.

Que el Tribunal Arbitral mediante resolucion de fecha 24 de septiembre de
2010, tuvo por interpuesta la demanda de asignacion del nombre de dominio
“PETROBRAS-PUERTOMONTT.CL” por Petréleo Brasileiro S.A.
PETROBRAS, y confirio traslado a la demandada dofia Claudia Maria Chacon
Fernandez, por el término de 15 dias habiles para contestar la demanda, y se

acompafaron los documentos probatorios al proceso, con citacion, resolucion



gue fue notificada con igual fecha a las partes, mediante correo electrénico.
Que el Tribunal con fecha 19 de octubre de 2010, dict6 resolucion en la que
tuvo por contestada la demanda en rebeldia de la demandada y cito a las
partes oir sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes,
mediante correo electronico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste
en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “PETROBRAS-PUERTOMONTT.CL”, esto es, si a dofia Claudia Maria
Chacon Fernandez, primer solicitante, o bien, a Petrdleo Brasileiro S.A.,
también “PETROBRAS”, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante invoca como fundamento de su
demanda de oposicion de fojas 151 y siguientes, que PETROBRAS es una
empresa fundada en el afio 1953 en Brasil, y que es destacada en el mercado
de la explotacion, distribucion y comercializacion de petrdleo y sus productos
derivados, a nivel internacional y también en Chile, y que su nombre comercial
PETROBRAS y las marcas comerciales que es titular son famosas y notorias,
las que se encuentran amparados en el articulo 19 N° 25 de la Constitucion
Politica, con la garantia del derecho de dominio para la propiedad industrial y
en al Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y que si se asigna el dominio a
la primer solicitante se causara confusion en los consumidores, atendida la
identidad grafica y fonética entre la marca comercial “PETROBRAS” y el
dominio “PETROBRAS-PUERTOMONTT”, y lo mismo respecto de sus
nombres de dominio CL, antecedentes todos que permiten concluir que es
titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en
disputa, que la demandada.

TERCERO: Que la parte demandante ha probado en el caso de autos, de
manera indubitada mediante prueba documental, que es titular de un mejor
derecho que la primer solicitante, para que se le asigne el nombre de dominio,
atendido a que éste incluye de manera principal su nombre comercial
“PETROBRAS”, y el elemento mas distintivo y caracteristico de sus marcas

comerciales, ya individualizadas, sin que la adicion del “guion” y el nombre de



la ciudad de “PUERTOMONTT”, logren aminorar el mejor derecho de la parte
demandante, para que se asigne el dominio en disputa.

CUARTO: Que en el andlisis de este caso, cabe también considerar que el
dominio en disputa, incluye en su inicio el nombre comercial de la parte
demandante, a saber “PETROBRAS”, el que goza de fama y notoriedad en su
rubro y en los consumidores relevantes de los productos y servicios de la parte
demandante, por lo que atendida la proteccion que debe darsele al nombre
comercial en materia de propiedad industrial y nombres de dominio, no cabe
sino que concluir que éste debe ser asignado a su legitimo titular, en la especie
la demandante, principio que también se aplica en la asignacion de los
nombres de dominio CL.

QUINTO: Que la primera solicitante del dominio “PETROBRAS-
PUERTOMONTT.CL"”, no comparecié en representacion de sus intereses, ni
acompafo pruebas con el objeto de ponderar su eventual interés en la solicitud
y eventual asignacion del dominio pedido, mediante los actos procesales
correspondientes, por lo que no cabe a este sentenciador realizar ningun
analisis distinto al sefialado en el motivo anterior.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo razonado en la parte considerativa, resuelvo conforme al
principio de mejor derecho, acoger la peticion del segundo solicitante y
demandante Petrdleo Brasileiro S.A., PETROBRAS, y se resuelve en
consecuencia asignarle el nombre de dominio “PETROBRAS-
PUERTOMONTT.CL", y se rechaza la solicitud presentada por dofia Claudia

Maria Chacon Fernandez, sin condena en costas.

En materia de costas del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de
autos.
Notifiguese a las partes mediante carta certificada y correo electronico y a la

Secretaria de NIC Chile, mediante correo electronico.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cdodigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y a dofia Cecilia

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



conjuntamente con el suscrito.

Archivese el expediente arbitral.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda

Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



