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Asunto: petrobraschile - sentencia definitiva
De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>
Fecha: Thu, 7 Aug 2008 15:11:40 -0400
A: <fallos@legal.nic.cl>, <kbyrne10@hotmail.com>, <cdoxrud@jl.cl>, <fbelair@jl.cl>, <mail@jl.cl>,
<davidc@petrobras.com.br>, <richardnunes@petrobras.com.br>, <cmora@jl.cl>
CC: "'Moya, Alejandra'" <amoya@estudiogkd.cl>, "Valeria Taborga" <vtaborga@gmail.com>

Santiago,7 de agosto de 2008 
Adjunto a la presente sentencia dictada con esta fecha en autos sobre conflicto por el nombre de dominio
de la referencia.

Alejandra Moya
Juez árbitro

En Santiago de Chile, a siete de agosto del año dos mil ocho, en los autos por conflicto en inscripción del
nombre de dominio petrobraschile.cl, suscitado entre Comercial (KENNETH ALAN BYRNE
MONTECINOS), RUT 10.335.701-2, domiciliado en Luis Matte Larraín 645, Las Condes, Santiago y
representando a PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (JOHANSSON Y LANGLOIS
LIMITADA), RUT 86.598.100-7, domiciliado en Pío X 2460, Of. 1101, Providencia,  Santiago, se
resuelve:

 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1.              Que conforme consta en autos, con fecha 19 de noviembre de 2007, siendo las 18:12:16 GMT,
COMERCIAL (KENNETH ALAN BYRNE MONTECINOS) formuló solicitud de inscripción de
nombre de dominio petrobraschile.cl, constituyéndose así en el primer solicitante de éste; el día 26 de
noviembre de 2007, siendo las 13:16:56 GMT, PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
(JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA) formuló solicitud competitiva, dando lugar así al  presente
conflicto de nombres de dominio.

 

2.               Que con fecha 7 de marzo de 2008 se recibió de NIC Chile el Oficio N° 08663, por el que
doña Margarita Valdés Cortés comunica a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la
inscripción del nombre de dominio petrobraschile.cl, suscitado entre las partes ya individualizadas.

 

3.               Que con fecha 24 de marzo del año 2008 se aceptó la designación y se citó a las partes a
audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 9 de mayo de 2008 a las 17:45 horas
en Bandera 341 oficina 759, comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta
certificada y correo electrónico y agregándose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal
correspondientes.

 

4.           Que con fecha 9 de mayo de 2008 se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del
procedimiento, en el que compareció por el segundo solicitante doña Carolina Mora Allende, quién
acompañó los poderes con que acreditó la representación invocada. El tribunal lo tuvo presente y ordenó
se agregaran a autos según consta a fojas 6 y siguientes. Ante la no comparecencia del primer solicitante
se procedió derechamente a la fijación del procedimiento, en resolución que fue notificada por correo
electrónico a las inasistente.
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5.           Que a fojas 14 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya
individualizada en autos, donde solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa,
en base a las razones que expone.

 

En cuanto a antecedentes, señala que el primer solicitante presentó solicitud de inscripción de del nombre
de dominio en disputa, y de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del registro
de Nombres de Dominio .CL su representada presentó la correspondiente solicitud competitiva.

 

Funda sus alegaciones en que la solicitud de domino en disputa corresponde de manera idéntica al
elemento más importante y destacado de una gran familia de marcas que contienen la expresión
PETROBRAS entre las que nombra varias marcas con el término, que se encuentran solicitadas y
registradas en Chile, y que considera goza de fama y reconocimiento a nivel mundial.

 

Continúa señalando que Petrobras Brasileiro S.A. Petrobras se constituyó en 1953 para realizar
actividades relacionadas con el sector del petróleo en Brasil. Destaca que ha recibido premios por su buen
rendimiento y al cumplirse 50 años de su nacimiento en 2003, dobló la producción diaria de crudo y gas
natural, alcanzando la autosuficiencia en 2006 en cuanto al petróleo

 

Cuenta con presencia en 27 países y en 2007 fue clasificada como la séptima mayor empresa de petróleo
del mundo con acciones negociables en bolsas. Destaca que al realizar una búsqueda del término
PETROBRAS en www.google.com se encuentran 7.450.000 links.

 

Describe el perfil de la empresa como una compañía integrada cuyas actividades comprenden la
exploración, producción, refino, comercialización y transporte del petróleo y sus derivados en Brasil y en
el extranjero, con una gran responsabilidad social y preocupada de la preservación del medio ambiente,
habiendo sido galardonado por ello.

 

Desarrolla diversas actividades en el extranjero en áreas de de compra y venta de petróleo, tecnologías,
equipamiento, monitoreando el desarrollo de la economía americana y europea, en países como Angola,
Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Nigeria, contando también con oficinas en Nueva York y
Japón.

 

Destaca que la empresa de su mandante tiene como misión actuar de manera segura y rentable con
responsabilidad social y ambiental, en los mercados nacionales e internacionales, suministrando productos
y servicios adecuados a las necesidades de sus clientes y aportando al desarrollo de Brasil y de los países
donde esta presente. Su objetivo es para el año 2020 ser una de las cinco mayores empresas integradas del
mundo y la preferida de su público de interés.
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Prosigue señalando que por lo anterior el uso correcto de sus marcas es imprescindible, ya que la decisión
de los consumidores depende en gran parte de la marca. Es por ello que han invertido en la creación de sus
marcas y en que estas sean utilizadas correctamente. Su representado, agrega,  gestiona y desarrolla sus
marcas al mínimo detalle, pues las considera un activo estratégico cada vez más importante para lograr
sus metas de crecimiento e internacionalización. Por lo anterior ha procedido a registrar en Chile un gran
número de marcas que contienen el término PETROBRAS y a inscribir diversos nombres de dominio con
la misma característica.

 

Continua señalando que de ser asignado el dominio al primer solicitante los consumidores se verán
inducidos a toda clase de errores pues al tener su mandante derecho de propiedad sobre la expresión
PETROBRAS el público creerá que se trata de un sitio web donde se comercializan los productos y
servicios de su mandante. Considera que el primer solicitante sólo busca aprovecharse de las marcas
registradas por su mandante sin un mayor costo que el valor del registro de dominio. Destaca, además, que
no compareció siquiera a la audiencia citada en autos.

 

Agrega que si bien la naturaleza jurídica de los nombres de dominio es diversa, existe una realidad
práctica y concreta, que es que hoy la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de
productos y servicios, por lo que buscan evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas
famosas y notorias, lo que lleve a toda clase de errores y confusiones entre los consumidores. Continúa
enumerando los nombres de dominio y marcas registradas en Chile que incluyen el término
PETROBRAS.

 

En cuanto al DERECHO, reitera que el artículo 10 del Reglamento faculta a cualquier interesado a
presentar solicitud competitiva con lo cual corresponde al segundo solicitante acreditar un mejor derecho
para ostentar la titularidad del mismo. Sostiene que ya se ha demostrado los derechos de propiedad
industrial que su representada tiene sobre el nombre de dominio en cuestión además de los nombres de
dominios ya citados. Continúa señalando que el artículo 14 del mismo Reglamento señala que no se deben
vulnerar derechos de terceros. Habiendo descrito el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre el
término PETROBRAS debidamente amparado por el artículo 2 de la Ley N º 19.039 sobre Propiedad
Industrial en relación con el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República. Cita los
números 20 y siguientes del Reglamento, en cuanto a que se fija como causal de revocación de dominio
que este sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o de servicio sobre la que tienen
derechos el reclamante, destacando que sin duda alguna la solicitud de dominio del primer solicitante
claramente vulnera los intereses y derechos de sus mandantes. Cita a la Comisión Preventiva Central en
denuncia contra Empresa Euromarmoles S.A. para graficarlo. Considera que cualquier consumidor que
entre a la dirección solicitada tendrá la convicción que lo ofrecido proviene de sus mandantes. Además
destaca que su mandante es titular del nombre de dominio petrobrás-chile.cl que al ser casi idéntico al
solicitado, los consumidores se confundirán.

 

Continua destacando que al estar el término PETROBRAS íntegramente contenido en el dominio
solicitado, existe la alta probabilidad de que un consumidor presuma que se trata de una página de ellos,
lo que causaría un enorme perjuicio a su mandante.

 

Concluye que de asignarse el nombre de domino de autos al primer solicitante constituiría un agravio a los
derechos adquiridos por su representado como titulares legítimos de las marcas comerciales y nombres de
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dominios citados y en segundo lugar sería inductivo a error y confusión para el público consumidor.
Señala que queda probado su mejor derecho y que en consideración a las pruebas que se acompañan este
debe ser asignado a su mandante.

 

    

6.           Que  a fojas 139 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por el segundo solicitante,
citándose a fojas 141 a las partes a oír sentencia.

 

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO : Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes
solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es,
"pertobraschile.cl".

 

SEGUNDO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first
served”, actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, siempre
que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos
solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se
encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el
sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD,
razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo,
esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

 

TERCERO : Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un
árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la
prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución
de conflictos.

 

CUARTO : Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la
proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio
a través del cual las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en
los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente
intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico
hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos
válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se
acerca a este tema, toda vez la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados
respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la
Competencia , que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y
sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.
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QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de
dominio en disputa le corresponde por gozar de un mejor derecho ya que los consumidores reconocen e
identifican sus servicios con el término PETROBRAS. Destacan sus derechos válidamente constituidos,
específicamente sus derechos marcarios que incluyen el término solicitado como nombre de dominio.
Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con varios registros marcarios que
incluyen parte del término solicitado, y que el establecimiento del cual es dueño es reconocido con ese
nombre por el público general. No puede entenderse que la incorporación del término CHILE le otorgue
una identidad diferente al término registrado, máxime si se trata, como se ha alegado de una compañía con
presencia en varios países.

 

SEXTO: Que considerando que el primer solicitante no se hizo presente en ninguna instancia del presente
conflicto, no probó derecho alguno sobre el término.

 

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

 

SE RESUELVE

 

Que atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio petrobraschile.cl al segundo solicitante, 
PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA), ya
individualizado en autos.

 

Cada parte responderá por sus costas.

 

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electrónico firmado digitalmente.

 

 

 

 

 

Alejandra Moya Bruzzone

ÁRBITRO ARBITRADOR
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Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeria Taborga B. José Manuel Bravo Salazar

CI. 8.433.902-4 CI. 11.176.386-0

 


