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SENTENCIA
petrobraslanegra.cl

Rol N" 026-2010

Santiago, seis de julio de dos mil diez.

VISTOS:

Que con fecha dos de diciembre de dos mil nueve, los señores Jenkin Hermanos y Compañía

Limitada, cuyo contacto administrativo es don Ewart Jenkin, ambos domiciliados en Santa

Verónica nirmero cero dos mil trescientos noventa y tres, Antofagasta, Antofagasta,

solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "petrobraslanegra.cl"; que

con fecha once de diciembre de dos mil nueve lo señores Petroleo Brasileiro S.A.,

representados por Johansson & Langlois, cuyos contactos administrativos son doña Carolina

Mora Allende, don Christopher Doxrud y don Flavio Belair, todos domiciliados en San Pío

Décimo número dos mil cuatrocientos sesenta, oficina mil ciento uno, Providencia, Santiago,

solicitaron. a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio
"petrobraslanegra.cl", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el
"Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación

paraelFuncionamientodelRegis t rodeNombresdelDominioCL' . '

Que mediante oficio de NIC Chile número doce mil ciento noventa y cuatro, de diez y nueve

de abril de 2010, se designó a la suscrita como árbitro parala resolución del conflicto sobre

asignación del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarló en conformidad a la ley, se

citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según

consta en autos. la resolución antes indicada fue notificada"a NIC Chile, vía e-mail y a las

partes, por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se

éntiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art. 1l de la

Reglamentación pertinente.

Que a la audiencia de conciliación y/o de f,riación del procedimiento señalada, concurrió sólo

la segunda solicitante, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el No 8 inciso cuarto del Anexo l, sobre

Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el

monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus

argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

Que en el período establecido paralapresentación de argumentaciones y pretensiones sólo los

señores Petroleo Brasileiro S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo

período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado a los señores Jenkin Hermanos y Compañía Limitada, estos

no hicieron uso de é1.

eue, en virtud de la rebeldía de los señores Jenkin Hermanos y Compañía Limitada y de

conformidad a lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento, se

citó a las partes a oír sentencia. con fecha veintiuno de junio de dos mil diez.

Que existe constancia en autos que los señores Petroleo Brasileiro S.A., pagaron la totalidad

de los honorarios arbitrales.
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Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, Petroleo Brasileiro S.A.-

PETROBRAS, argumenta: Esta Empresa ha nacido en el año mil novecientos cincuenta y tres,

en Brasil. obteniendo con posterioridad el monopolio de las actividades volcadas a la

exploración y producción de petróleo, así como las demás labores vinculadas al sector del

..,.rdo, gas natural y sus derivados. Que, actualmente, cuenta con presencia en veintisiete países

siendo clasificada como la séptima mayor empresa de petróleo del mundo con acciones

negociadas en bolsas. Que, Petrobras es considerada referencia mundial en ética y

sostenibilidad, considerando trescientos ochenta y siete indicadores internacionales, entre ellos

la caída en la tasa de emisión de contaminantes y en escapes de crudo, su menor consumo de

energía y su sistema transparente de atención a sus abastecedores. Que, en la actualidad, es una

compañía integrada cuyas actividades comprenden la exploración, producción, refino,

comercialización y transporte del petróleo y sus derivados en Brasil y en el extranjero. Que,
además, se caracteriza por ser una empresa de energía con una gran responsabilidad social y

con una gran preocupación de preservación del medio ambiente. Entre sus logros, se destaca

haber sido galardonada con diversos records y contar con reconocimiento internacional. Que,
cuenta con más de cien plataformas de producción. dieciséis refinerías, treinta mil kilómetros

de tuberías y más de seis mil estaciones de servicio - en todo lugar, de modo que mi mandante

contribuye al desarrollo de Brasil. Gracias a una nueva estructura fuerte y bien definida está

haciendo que la empresa alcance sus metas estratégicas de expansiÓn, internacionalización,

rentabilidad y productividad. Que además, desarrolla diversas actividades en el extranjero y

mantiene una sólida actividad internacional en la compra y venta de petróleo, tecnologías,

equipamientos, materiales y servicios; monitorización del desarrollo de la economía americana

y i.riop.u; operación financiera con bancos y bolsas; reclutamiento de personal especializado;

fletamento de buques; y apoyo a eventos internacionales, entre otras actividades. También está

presente en diversos países como Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y

Ñigeria. Petrobras cuenta también con el apoyo de sus oficinas en Nueva York y Japón' Que
tiene como misión actuar de manera segltra y rentable, con responsabilidad social y ambiental,

en los mercados nacional e internacional, suministrando productos y servicios adecuados a las

necesidades de los clientes y aportando al desarrollo de Brasil y de los países donde está

presente. Su visión como empresa para el año dos mil veinte es sef una de las cinco mayores

é*pr.rur integradas de energía del mundo y la preferida de su público de interés. Que, en

definitiva. el utilizar sus marcas de manera correcta es imprescindible, ya que la decisión de

compra de los consumidores depende en gran parte de la marca, ya que ellos prefieren los

productos y servicios de sus marcas preferidas. Que por lo anteriormente expuesto, es que

Fetrobras se ha preocupado y ha invertido grandes sumas de dinero en la creación de sus

marcas, que además éstas sean usadas correctamente y además, de buscar estar en línea con

todas las acciones de comunicación que realiza su mandante. Si su identidad visual es

consistente, logra generar una imagen con más armonía, unidad y fuerza. Que gestiona y

desarrolla sus marcas al mínimo detalle, pues la considera un activo estratégico cada vez más

importante para lograr sus metas de crecimiento e internacionalización. De esta manera ha

procedido a registrar en nuestro país un gran número de marcas que contienen su nombre
i,petrobras", de igual manera ha inscrito diversos nombres de dominios. Que resulta innegable

que de ser asignado el nombre de dominio "PETROBRASLANEGRA.CL" a los señores
jenkin Hermanos y Compañia Ltda.,los consumidores se verán inducidos a toda clase de

errores, pues tienen un derecho de propiedad sobre la expresión "PETROBRAS" y el público

creerá qlle se trata de un sitio Web donde se comercializan los productos y servicios de

Petrobrás S.A. Señala que los señores Jenkin Hermanos y Compañia Ltda., sólo quieren

aprovecharse de sus marcas y han solicitado el dominio de autos con el único objeto de

usufructuar sin un mayor costo que la suma de veinte mil ciento setenta pagada a NIC CHILE'
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para solicitar el dominio de autos. Enfatiza que es necesario considerar que la expresión
..petrobras" se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio solicitado
,,PETROBRI\,S[,ANEGRA.CL". lo cual causa un enorme perjuicio a los derechos de

exclusividad en el uso de su nombre, cual es "Petrobras", que goza de fama y notoriedad

internacional.

Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N" 761.310, "360" PETROBRAS",

Mixta, Servicios, Clase 35, Registro No 794.928, "BIODIESEL PETROBRAS", Mixta,

Productos, Clase 4; Registro N" 725.174, "8R", Mixta, Servicios, Clase 37; Registro N'

718.670, "BR PETROBRAS", Mixta, Servicios, Clase 37; Registro No 735'351 "BR

PETROBRAS". Mixta, Productos, clase 4; Registro No 797.098, "DIESEL PODIUM

PETROBRAS". Mixta, Productos, Clase 4; Registro No 797 '099, "DIESEL PODIUM
pETROBRAS". registro N" 797.099, Mixta, Servicios, Clase 35; Registro N" 805.023,*FCC

PLUS - PETROBTúS IICUT OLEFINS ULTIMATE SYSTEM'" DENOMiNAtiVA, SCTViCiOS,

Clase 37; Registro N" 826.047, "FCC PLUS - PETROBRAS LIGHT OLEFINS ULTIMATE

SYSTEM". Mixta. Servicios. Clases 37 y 42; Registro No 804.590, "FCC PLUS

PETROBRAS LIGHT OLEFINS ULTIMATE SYSTEM,,, DenomiNAtiVA, SETViCiOS, CIASE

42; Registro N" 7g7.0g7, "GASOLINA PODIUM PETROBRAS", Mixta, Productos, clase 4;

Registó N" 797.096, "GASOLINA poDIUM PETROBRAS", Mixta, Servicios, clase 35;

Registro N" 73l.153, "INZONE WI-FI PETROBRAS", Mixta, Servicios, Clase 38; Registro

N" 730.554. "INZONE WI-FI PETROBRAS". Mixta, Productos, Clase 4; Registro No

762.96g. .,MUSICA Y ENERGIA PETROBRAS", Denominativa, Productos, Clase 4;

Registro N" 764.g21, "MUSICA Y ENERGIA PETROBRAS", Denominativa, servicios,

ClÁes 35,38 y 4l;Registro No 807.190, "PETROBRAS ADD CLEANER", Denominativa,

Productos. Clase 4: Registro N" 807.166, "PETROBRAS ADD CLEANER", Mixta, Servicios,

clase 35; Registro N" b07.183, "PETROBRAS ADD CLEANER", Denominativa, servicios,

Clase 37; Registro No 818.202. "PETROBRAS ADD CLEANER", Denominativa, Servicios,

Clase 39; Registro No 73l.585, "PETROBRAS AGRORED", Mixta, Servicios, Clase 35;

Registro N" z)g.gO+, "PETROBRAS AGRORED", Mixta, Productos, Clases I y 4; Registro

N" 755.209. "PETROBRAS AGRORED", Mixta, Servicios, Clas.e 35; Registro No 755'208,
"PETROBRAS AGRORED", Mixta. Productos, Clases 1 y 4; Registro No 683'717,
,.PETROBRAS ENERGIA", Denominativa, Servicios, Clase 42; Registro No 683.729,
,.PETROBRAS ENERGIA", Denominativa. Productos, Clase 4; Registro No 786.048,
"PETROBRAS FLOTA", Mixta, Servicios, Clases 35 y 36', Registro No 880'050'
,,PETROBRAS GREEN ENERGY". Denominativa. Productos, Clase 4; Registro N'881.402,
,,PETROBRAS GREEN ENERGY", Denominativa, Servicios, Clases 35, 38 y 41; Registro No

807.187. "PETROBRAS OC FINE", Denominativa. Productos, Clase 4; Registro No 807.189,
,,PETROBRAS OC FINE", Denominativa, Servicios, Clase 35; Registro No 807.188,
,.PETROBRAS OC FINE", Denominativa, Servicios, Clase 37; Registro No 818.204'
.,PETROBRAS OC FINE", Denominativa, Servicios, Clase 39; Registro No 807.185'
,.PETROBRAS OC PREMIUM", Denominativa, Productos, Clase 4; Registro N" 807.184,
..pETROBRAS OC PREMIUM", Denominativa, Servicios, Clase 35; Registro N" 807'182,
..pETROBRAS OC PREMIUM". Denominativa, Servicios, Clase 37; Registro No 818.203'
.,PETROBRAS OC PREMIUM". Denominativa, Servicios, Clase 39; Registro N" 786.046,
,.pETROBRAS PREMMIA", Denominativa, Servicios, Clases 35 y 36; Registro N' 786.047,
.,PETROBRAS PREMMIA", Mixta, Servicios, Clases 35 y 36; Registro N" 795.393,
,,PETROBRAS UNA NUEVA ENERGIA", Frase de Propagandaparuaplicarse al Registro No

6g6.3l0,Clase 4; Registro N" 806.172, "PETROBRAS VERANA", Mixta, Productos, Clases

I y 4; Registro X" zé+.lg4, "PETROBRAS VERANA", Mixta, Productos, clases 35 y 37;

Registro No 729.g66, "PETROBRAS ECOPTIMIZAR PETROBRAS", Denominativa]
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Productos, Clase 4; Registro N" 731.154, "PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS",

Denominativa, Servicios, Clases 35, 4l y 42; Registro No 731.379, "PROGRAMA

ECOPTIMIZAR PETROBRAS". Mixta, Servicios. Clases 35.41 y 42; Registro No 729.865,
..PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS,., MiXtA, PTOdUCtO, CIASC 4.

Señala, además. ser titular de los siguientes nombres de dominio en Chile: "petrobras-

chile.cl", "petrobras.cl", "multiclippingpetrobas.cl", "petrobrasrefinacion.cl",

"petrobrasmusicayenergia.cl", "petrobrasinnova.cl", "petrobraselectricidad.cl" y
"brpetrobras.cl".

En el Derecho cita las normas contenidas en los Artículos 10, 14, 20y22 del Reglamento de

NIC-Chile; Arttículo 2 dela Ley 19.039; Artículo l9 N'5 de la Constitución Política de la

República y la Resolución de la Comisión Preventiva Central, respecto de la denuncia en

contra de la Empresa Euromármoles S.A.
Concluye señalando que de asignarse el dominio en disputa a los señores Jenkin Hermanos y

Compañía Ltda., se tendrá la grave consecuencia de inducir a error a los consumidores, toda

vez que Petrobrás S.A., son titulares de un conjunto de nombres de dominios que contienen

como elemento principal y destacado la palabra "Petrobras" que aluden a sus diversas marcas,

como también a su nombre, de modo que los consumidores al verse enfrentados al dominio
"PETROBRASLANEGRA", creerán que se trata de algún producto o servicios de su gran

famil ia de marcas.

Como fundamento de su argumentación acompaña: Copia obtenida desde la página Web

www.inapi.cl del Registro No 761.310, "360o PETROBRAS", Mixta, Servicios, Clase 35,

impreso con fbcha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web

www.inapi.cl del Registro N" 794.928, "BIODIESEL PETROBRAS", Mixta, Productos, Clase

4, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Cgpia obtenida desde la página

Web www.inapi.cl del Registro N" 725.174, "8R", Mixta, Servicios, Clase 37, impreso con

fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www'inapi.cl

del Registro No 718.670. "8R PETROBRAS", Mixta, Servicios, Clase 37, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del

Registro N" 735.351 "BR PETROBRAS", Mixta, Productos, Clase 4, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del

Registro N" 797.098, "DIESEL PODIUM PETROBRAS", Mixta, Productos, Clase 4, impreso

con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web

www.inapi.cl del Registro No 797.099, "DIESEL PODIUM PETROBRAS", registro No

7g7.0gg.MLxta. Servicios, Clase 35, impreso con fechaveinticuatro de mayo de dos mil diez;

Copia del certif-rcado de Registro N'805.023, "FCC PLUS - PETROBRAS LIGHT OLEFINS

ULTIMATE SYSTEM". Denominativa. Servicios, Clase 37, impreso con fecha veinticuatro

de mayo de dos mil diez; Copia del Registro N' 826.047, "FCC PLUS - PETROBRAS

LIGHT OLEFINS TJLTIMATE SYSTEM", Mixta. Servicios, Clases 37 y 42, impreso con

fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro N' 804.590, "FCC PLUS -

PETROBRAS LIGHT OLEFINS ULTIMATE SYSTEM,,, DenOMiNAtiVA, SCTViCiOS, CIASE 42,

impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro No 797.097,
"GASOLINA PODIUM PETROBRAS". Mixta, Productos, Clase 4, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro N" 797.096, "GASOLINA PODIUM
pETROBRAS". Mixta, Servicios, Clase 35, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos

mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro No 731.153,
..INZONE WI-FI PETROBRAS", Mixta, Servicios, Clase 38, impreso con fecha veinticuatro

de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro N'

730.5i4,,.INZONE WI-FI PETROBRAS", Mixta, Productos, Clase 4, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del'
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Registro N" 762.969, "MUSICA Y ENERGIA PETROBRAS", Denominativa, Productos,

Clase 4. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la

páginaWebwww.inapi.cl del Registro N" 764.821, "MUSICA Y ENERGIA PETROBRAS",

benominutiva, Servicios, Clases 35, 38 y 41. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos

mil diez; Copia del Registro N'807.190. "PETROBRAS ADD CLEANER", Denominativa'
productos. Clase 4. impreso con f-echa veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del

Registro N" 807.l66, "PETROBRAS ADD CLEANER". Mixta, Servicios, Clase 35, impreso

con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro No 807.183,
,.pETROBRAS ADD CLEANER", Denominativa, Servicios. Clase 37, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro N'818.202, "PETROBRAS ADD

CLEANER". Denominativa, Servicios, Clase 39. impreso con fecha veinticuatro de mayo de

dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro No 731.585,
..PETROBRAS AGRORED", Mixta, Servicios, Clase 35, impreso con fecha veinticuatro de

mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro N"

72g.864, "PETROBRAS AGRORED", Mixta, Productos, Clases I y 4, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del

Registro N" 755.209. "PETROBRAS AGRORED", Mixta, Servicios, Clase 35, impreso con

fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez: Copia obtenida desde la página Web www.inapi'cl

del Registro No 755.208, "PETROBRAS AGRORED", Mixta, Productos, Clases I y 4,

impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web

www.inapi.cl del Registro N" 683.717, "PETROBRAS ENERGIA", Denominativa, Servicios

Clase 42. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la

página Web www.inapi.cl del Registro No 683.729, "PETROBRAS ENERGIA",

benominativa, Productos. Clase 4. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez;

Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registrd.N' 786.048, "PETROBRAS

FLtlTA". Mixta. Servicios, Clases 35 y 36. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos

mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro No 880.050,
..pETROBRAS GREEN ENERGY", Denominativa, Productos, Clase 4, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez: Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del

Registro N" 88l.402. "PETROBRAS GREEN ENERGY", Denorninativa, Servicios, Clases

35, 38 y 41, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro No

807.187. "PETROBRAS OC FINE", Denominativa. Productos, Clase 4, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro N" 807.189, "PETROBRAS OC

FINE", Denominativa, Servicios, Clase 35, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil

diez; Copia del Registro No 807.188, "PETROBRAS OC FINE", Denominativa, para

Servicios, Clase 37, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del

Registro N" 8l8.204. "PETROBRAS OC FINE". Denominativa, Servicios, Clase 39, impreso

.on f..hu veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web

www.inapi.cl del Registro N" 807.185. "PETROBRAS OC PREMIUM", Denominativa,

Fio¿uctni, Clase 4, impreso con f'echa veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida

desde la página Web www.inapi.cl del Registro N" 807.184, "PETROBRAS OC PREMIUM",

Denominativa, Servicios. Clase 35, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez;

Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro No 807.182, "PETROBRAS

Oi pnpUIUM". Denominativa, Servicios, Clase 37, impreso con fecha veinticuatro de mayo

de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro No 818.203,
,.pETROBRAS 616: PREMIUM", Denominativa, Servicios, Clase 39, impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del

Registro N" 786.046, "PETROBRAS PREMMIA", Denominativa, Servicios, Clases 35 y 36,

impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde lapágina Web"
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www.inapi.cl del Registro N" 786.047, "PETROBRAS PREMMIA", Mixta, Servicios, Clases

f S y :0, i*preso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la

página Web www.inapi.cl del Registro No 795.393, "PETROBRAS I-INA NUEVA
pNpnClA", Frase de Propaganda para aplicarse al Registro N" 696.310, Clase 4, impreso con

fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro No 806.172, "PETROBRAS

VERANA". Mixta. Productos, Clases I y 4, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos

mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro No 794.184'
.,pE1ROBRAS VERANA", Mixta. Productos. Clases 35 y 37. impreso con fecha veinticuatro

de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro No

7Zg.g66. "PETROBRAS ECOPTIMIZAR PETROBRAS", Denominativa, Productos, Clase 4,

impreso con t-echa veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web

www.inapi.cl del Registro No 731.154, "PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS",

Denominativa, Servicios. Clases 35. 4l y 42, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos

mil diez; Copia obtenida desde la página Web www.inapi.cl del Registro N'731.379,
"PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS", Mixta, Servicios, Clases 35, 4l y 42,

impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la página Web

www.inapi.cl del Registro N" 729.865, "PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS",

Mixta, Producto, Clase 4, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Impreso

obtenido desde sitio web www.nic.cl, consulta nombre de dominio "petrobras-chile.cl",

impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Impreso obtenido desde sitio web

www.nic.cl, consulta nombre de dominio petrobras.cl, impreso con fecha veinticuatro de mayo

de dos mil diez; lmpreso obtenido desde sitio web www.nic.cl, consulta nombre de dominio

brpetrobras.cl. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Impreso obtenido

des¿e la página web www.google.com consulta sobre "PETROBRAS", impreso con fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez: lmpresos obtenido de la página oficial de PETROLEO

BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS. www.petrobras.com.br/petrobras/espanhol/main.htm,
impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez.

TENIENDO PRESENTE

l.- Que consta de los antecedentes que rolan en el proceso que los señores Jenkin

Hermanos y Compañía Ltda., tienen la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión

en autos toda vez que lo pidieron en forma previa a los señores Petroleo Brasileiro S.A.-

Petrobras;

2.- Que respecto de las normas aplicables paralaresolución de conflictos sobre nombres del

dominio se hace indispensable considerar que. el conflicto objeto de resolución de este

arbitraje es la presentación de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en

virtud de lo establecido en artículo 10, de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocación;

3.- Que igualmente, el anexo I de la Reglamentación antes mencionada, que fija el
procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador"

de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza,lo que significa,

de acuerdo a nuestra legislación Procesal Civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo

que su prudencia y equidad le dictaren;
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4.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso lo de la Reglamentación para el

Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la

resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los

principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos

respecto de terceros:
5.- Que, además, en materias de nomb'res del dominio, se ha desarrollado un principio

resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa

en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

6.- Que este principio. en opinión de este Tribunal. está consagrado, implícitamente, en

el artículo 8. inciso 4. del ANEXO l. sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que

establece: "Parael caso en que ningrna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el

árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer

solicitante. o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";

7.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de

nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en

otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20letra h) de la ley

19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h)

aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse

cón otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad,..", donde consta que el

legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud

posterior:-8.- 
Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene

excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están

.onriitridus, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso

previo al <le la solicitud prioritaria:-g.- 
Que este l-ribunal. estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre

que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas citadas inicialmente, y siempre y

cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación

con el dominio en cuestión. que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador

amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

10.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las

solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las noffnas mencionadas para la

resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado

principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las norrnas

citadas pueda ser aplicada;
1 l.- eue respecto de las normas sobre abusos de publicidad- las que habiendo sido

derogadas. estaieferencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede laNo 19.733'

sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"- los principios de

competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracción por

ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material

que constituya dicha infracción;
iZ.- eue para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, se hace

necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el

dominio en cuestión y si alguna de las partes afecta con su solicitud o la posible asignación del

dominio, derechos o intéreses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la

expresión que constituye el dominio en cuestión;

13.- eue respecto de los derechos o intereses del primer solicitante.señores Jenkin

Hermanos y Compañía Ltda., consta que habiendo sido válidamente notificados no han
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comparecido en el juicio. por lo que no han demostrado tener derecho o interés sobre el

dominio en conflicto. aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

14.- eue, por tanto, cabe a continuación considerar si el segundo solicitante, señores

petroleo Brasileiro S.A., Petrobras, posee algún derecho o interés legítimo sobre el objeto de

esta litis;
15.- Que consta en estos autos de documtntos acompañados por el segundo solicitante' no

objetados, que: 14. l.- La expresión PETROBRAS, constituye la parte distintiva de su razón

,oóiul pETRoLEo BRASILEIRO S.A; 14.2.- La expresión PETRoBRAS, forma parte de

numerosas marcas registradas a su nombre, para distinguir innumerables productos y

servicios. del Clasificaáor Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas,

cuyo registro más antiguo, en Chile, data del afro 2004; 14.3.- Que asimismo PETROLEO
gRASil-ptRO S.A. - PETROBRAS es una empresa brasileña en el área del petróleo,

ampliamente conocida y notoria a nivel internacional;

16.- que Respecto de la naturalezade la expresión que constituye el dominio en cuestión, los

antecedentes acompañados denotan que el vocablo PETROBRAS, es una expresión de

fantasía, creada por el segundo solicitante. evocativa de su razón social y su giro original;

17.- eue. en .orrr..u.ñ.ia. considerando que el dominio en cuestión en estos autos incluye

la expresión pETROBRAS, que corresponde a una expresión de fantasía creada por el

,.gundo solicitante y ampliaménte notoria como de su propiedad, su inclusión, en la especie'

en opinión de este sentenciador lleva a una asociación natural que sugiere la idea de ser una

derivación de dicha expresión notoria:
18.- eue por otra parte, el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de

resolutión de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir

cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este

ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que [Ós dominios cumplan con su

función iocial. cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red,'la procedencia de

los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;

19.- En consecuencia, los antecedentes antes mencionados evidencian en opinión de este

Tribunal que la eventual asignación del dominio en conflicto al primer solicitante, quien no ha

demostrado derecho o inteiés legítimo sobre el mismo, afectaríá y perjudicaría derechos

adquiridos sobre el mismo por parte del segundo solicitante y también el derecho a una

adecuada información de parte de los usuarios de la red;

Que por lo
Registro de
el artículo 8

expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del

Nombres del Dominio CL ANEXO l, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y

inciso 4. SE RESUELVE:

L- Asígnese el dominio "PETROBRASLANEGRA" al segundo solicitante señores

PETROLEO BRASILEIRO S.A. -PETROBRAS

2.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC

Chile, fir."r. la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña DanielaZamotano

Montenegro y doha María Pía Bustos AVarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

640, del ÓOOigo de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

$ i
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