TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

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 sefiores Jenkin Hermanos y Compafiia
Limitada, cuyo contacto administrativo es don Ewart Jenkin, ambos domiciliados en Santa
Verénica numero cero dos mil trescientos noventa y tres, Antofagasta, Antofagasta,
solicitaron ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio “petrobraslanegra.cl”; que
con fecha once de diciembre de dos mil nueve lo sefiores Petroleo Brasileiro S.A,,
representados por Johansson & Langlois, cuyos contactos administrativos son dofia Carolina
Mora Allende, don Christopher Doxrud y don Flavio Belair, todos domiciliados en San Pio
Décimo numero dos mil cuatrocientos sesenta, oficina mil ciento uno, Providencia, Santiago,
solicitaron. a su vez, ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“petrobraslanegra.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile numero doce mil ciento noventa y cuatro, de diez y nueve
de abril de 2010, se designo a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre
asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
citd a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos. la resolucion antes indicada fue notificadaa NIC Chile, via e-mail y a las
partes, por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales segun lo establece el art. 11 de la
Reglamentacion pertinente. ’

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrié sélo
la segunda solicitante, por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones solo los
sefiores Petroleo Brasileiro S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo
periodo la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado a los sefiores Jenkin Hermanos y Compaiiia Limitada, estos
no hicieron uso de él.

Que, en virtud de la rebeldia de los sefiores Jenkin Hermanos y Compatiia Limitada y de
conformidad a lo dispuesto en la clausula segunda del Acta de Fijacién de Procedimiento, se
cit6 a las partes a ofr sentencia, con fecha veintiuno de junio de dos mil diez.

Que existe constancia en autos que los sefiores 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 afio mil novecientos cincuenta y tres,
en Brasil. obteniendo con posterioridad el monopolio de las actividades volcadas a la
exploracién y produccion de petrleo, asi como las demas labores vinculadas al sector del
crudo, gas natural y sus derivados. Que, actualmente, cuenta con presencia en veintisiete paises
siendo clasificada como la séptima mayor empresa de petroleo 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 caida en la tasa de emision de contaminantes y en escapes de crudo, su menor consumo de
energia y su sistema transparente de atencion a sus abastecedores. Que, en la actualidad, es una
compafiia integrada cuyas actividades comprenden la exploracién, produccion, refino,
comercializacion y transporte del petroleo y sus derivados en Brasil y en el extranjero. Que,
ademds, se caracteriza por ser una empresa de energia con una gran responsabilidad social y
con una gran preocupacion de preservacion del medio ambiente. Entre sus logros, se destaca
haber sido galardonada con diversos records y contar con reconocimiento internacional. Que,
cuenta con mas de cien plataformas de produccion, dieciséis refinerias, treinta mil kilémetros
de tuberias y mas 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 esta
haciendo que la empresa alcance sus metas estratégicas de expansion, internacionalizacion,
rentabilidad y productividad. Que ademas, desarrolla diversas actividades en el extranjero y
mantiene una sélida actividad internacional en la compra y venta de petréleo, tecnologias,
equipamientos, materiales y servicios; monitorizacion del desarrollo de la economia americana
y europea; operacion financiera con bancos y bolsas; reclutamiento de personal especializado;
fletamento de buques; y apoyo a eventos internacionales, entre otras actividades. Tambi¢n esta
presente en diversos paises como Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y
Nigeria, Petrobras cuenta también con el apoyo de sus oficinas en Nueva York y Japon. Que
tiene como misién actuar de manera segura 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 paises donde esta
presente. Su vision como empresa para el afio dos mil veinte es set una de las cinco mayores
empresas integradas de energia del mundo y la preferida de su publico de interés. Que, en
definitiva. el utilizar sus marcas de manera correcta es imprescindible, ya que la decision 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, €s que
Petrobras se ha preocupado y ha invertido grandes sumas de dinero en la creacion de sus
marcas, que ademas éstas sean usadas correctamente y ademas, de buscar estar en linea con
todas las acciones de comunicacion que realiza su mandante. Si su identidad visual es
consistente, logra generar una imagen con més armonia, unidad y fuerza. Que gestiona y
desarrolla sus marcas al minimo detalle, pues la considera un activo estratégico cada vez mas
importante para lograr sus metas de crecimiento e internacionalizacion. De esta manera ha
procedido a registrar en nuestro pais un gran numero de marcas que contienen su nombre
“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 sefiores
Jenkin Hermanos y Compaiifa Ltda., los consumidores se veran inducidos a toda clase de
errores, pues tienen un derecho de propiedad sobre la expresion “PETROBRAS” y el publico
creerd que se trata de un sitio Web donde se comercializan los productos y servicios de
Petrobras S.A. Sefiala que los sefiores Jenkin Hermanos y Compaififa Ltda., s6lo quieren
aprovecharse de sus marcas y han solicitado el dominio de autos con el tnico 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 expresion
“Petrobras” se encuentra integramente contenida en el nombre de dominio solicitado
“PETROBRASLANEGRA.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 N° 794.928, “BIODIESEL PETROBRAS”, Mixta,
Productos, Clase 4; Registro N° 725.174, “BR”, Mixta, Servicios, Clase 37; Registro N°
718.670, “BR PETROBRAS”, Mixta, Servicios, Clase 37; Registro N° 735.351 “BR
PETROBRAS”. Mixta, Productos, Clase 4; Registro N° 797.098, “DIESEL PODIUM
PETROBRAS”. Mixta, Productos, Clase 4; Registro N° 797.099, “DIESEL PODIUM
PETROBRAS?”, registro N° 797.099, Mixta, Servicios, Clase 35; Registro N° 805.023, “FCC
PLUS - PETROBRAS LIGHT OLEFINS ULTIMATE SYSTEM”, Denominativa, Servicios,
Clase 37; Registro N° 826.047, “FCC PLUS - PETROBRAS LIGHT OLEFINS ULTIMATE
SYSTEM”. Mixta, Servicios, Clases 37 y 42; Registro N° 804.590, “FCC PLUS -
PETROBRAS LIGHT OLEFINS ULTIMATE SYSTEM”, Denominativa, Servicios, Clase
42; Registro N° 797.097, "GASOLINA PODIUM PETROBRAS”, Mixta, Productos, Clase 4;
Registro N° 797.096, “GASOLINA PODIUM PETROBRAS”, Mixta, Servicios, Clase 35;
Registro N° 731.153, “INZONE WI-FI PETROBRAS?”, Mixta, Servicios, Clase 38; Registro
N° 730.554. “INZONE WI-FI PETROBRAS”, Mixta, Productos, Clase 4; Registro N°
762.968, “MUSICA Y ENERGIA PETROBRAS?”, Denominativa, Productos, Clase 4;
Registro N° 764.821, “MUSICA Y ENERGIA PETROBRAS”, Denominativa, Servicios,
Clases 35, 38 y 41; Registro N° 807.190, “PETROBRAS ADD CLEANER?”, Denominativa,
Productos, Clase 4: Registro N° 807.166, “PETROBRAS ADD CLEANER”, Mixta, Servicios,
Clase 35; Registro N° 807.183, “PETROBRAS ADD CLEANER”, Denominativa, Servicios,
Clase 37; Registro N° 818.202, “PETROBRAS ADD CLEANER”, Denominativa, Servicios,
Clase 39; Registro N° 731.585, “PETROBRAS AGRORED”, Mixta, Servicios, Clase 35;
Registro N° 729.864, “PETROBRAS AGRORED”, Mixta, Productos, Clases 1 y 4; Registro .
N° 755.209. “PETROBRAS AGRORED”, Mixta, Servicios, Clase 35; Registro N° 755.208,
“PETROBRAS AGRORED”, Mixta, Productos, Clases 1 y 4; Registro N° 683.717,
“pPETROBRAS ENERGIA”, Denominativa, Servicios, Clase 42; Registro N° 683.729,
“PETROBRAS ENERGIA”, Denominativa, Productos, Clase 4; Registro N° 786.048,
“PETROBRAS FLOTA”. Mixta, Servicios, Clases 35 y 36; Registro N° 880.050,
“PETROBRAS GREEN ENERGY”, Denominativa, Productos, Clase 4; Registro N° 881.402,
“PETROBRAS GREEN ENERGY”, Denominativa, Servicios, Clases 35,38y 41; Registro N°
807.187. “PETROBRAS OC FINE”, Denominativa. Productos, Clase 4; Registro N° 807.189,
“PETROBRAS OC FINE”, Denominativa, Servicios, Clase 35; Registro N° 807.188,
“PETROBRAS OC FINE”. Denominativa, Servicios, Clase 37; Registro N° 818.204,
“PETROBRAS OC FINE”, Denominativa, Servicios, Clase 39; Registro N° 807.185,
“pPETROBRAS 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 N° 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 Propaganda para aplicarse al Registro N°
696.310, Clase 4; Registro N° 806.172, “PETROBRAS VERANA”, Mixta, Productos, Clases
1 y 4; Registro N° 794.184, “PETROBRAS VERANA”, Mixta, Productos, Clases 35 y 37,
Registro N° 729.866, “PETROBRAS ECOPTIMIZAR PETROBRAS”, Denominativa,
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Productos, Clase 4; Registro N° 731.154, “PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS?”,
Denominativa, Servicios, Clases 35, 41 y 42; Registro N° 731.379, “PROGRAMA
ECOPTIMIZAR PETROBRAS”, Mixta, Servicios, Clases 35, 41 y 42; Registro N° 729.865,
“PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS™, Mixta, Producto, Clase 4.

Sefiala, ademas, 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 Articulos 10, 14, 20 y 22 del Reglamento de
NIC-Chile; Artticulo 2 de la Ley 19.039; Articulo 19 N° 5 de la Constitucion Politica de la
Republica y la Resolucién de la Comision Preventiva Central, respecto de la denuncia en
contra de la Empresa Euromarmoles S.A.

Concluye sefialando que de asignarse el dominio en disputa a los sefiores Jenkin Hermanos y
Compaiiia Ltda., se tendra la grave consecuencia de inducir a error a los consumidores, toda
vez que Petrobras 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”, creeran que se trata de algun producto o servicios de su gran
familia de marcas. ,

Como fundamento de su argumentacién acompafia: Copia obtenida desde la pagina Web
www.inapi.cl del Registro N° 761.310, “360° PETROBRAS”, Mixta, Servicios, Clase 35,
impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina 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; Copia obtenida desde la pagina
Web www.inapi.cl del Registro N° 725.174, “BR”, Mixta, Servicios, Clase 37, impreso con
fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl
del Registro N° 718.670, “BR PETROBRAS”, Mixta, Servicios, Clase 37, impreso con fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina 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 pagina 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 pagina Web
www.inapi.cl del Registro N° 797.099, “DIESEL PODIUM PETROBRAS”, registro N°
797.099. Mixta. Servicios, Clase 35, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez;
Copia del certificado 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 ULTIMATE 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, Servicios, Clase 42,
impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro N° 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 pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 731.153,
“INZONE WI-FI PETROBRAS”, Mixta, Servicios, Clase 38, impreso con fecha veinticuatro
de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del Registro N°
730.554, “INZONE WI-FI PETROBRAS”, Mixta, Productos, Clase 4, impreso con fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del’
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Registro N° 762.968, “MUSICA Y ENERGIA PETROBRAS”, Denominativa, Productos,
Clase 4. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la
pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 764.821, “MUSICA Y ENERGIA PETROBRAS”,
Denominativa, 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 fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del
Registro N° 807.166, “PETROBRAS ADD CLEANER”. Mixta, Servicios, Clase 35, impreso
con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro N° 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 pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 731.585,
“PETROBRAS AGRORED”. Mixta, Servicios, Clase 35, impreso con fecha veinticuatro de
mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del Registro N°
729.864. “PETROBRAS AGRORED”, Mixta, Productos, Clases 1 y 4, impreso con fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina 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 pagina Web www.inapi.cl
del Registro N° 755.208, “PETROBRAS AGRORED”, Mixta, Productos, Clases 1 y 4,
impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina 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
pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 683.729, “PETROBRAS ENERGIA”,
Denominativa, Productos, Clase 4. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez;
Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del Registrd™ N° 786.048, “PETROBRAS
FLOTA”. Mixta, Servicios, Clases 35 y 36. impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos
mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 880.050,
“PETROBRAS GREEN ENERGY”, Denominativa, Productos, Clase 4, impreso con fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del
Registro N° 881.402, “PETROBRAS GREEN ENERGY”, Denominativa, Servicios, Clases
35, 38 y 41, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del Registro N°
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 N° 807.188, “PETROBRAS OC FINE”, Denominativa, para
Servicios. Clase 37, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia del
Registro N° 818.204. “PETROBRAS OC FINE”. Denominativa, Servicios, Clase 39, impreso
con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web
www.inapi.cl del Registro N° 807.185. “PETROBRAS OC PREMIUM”, Denominativa,
Productos. Clase 4, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida
desde la pagina 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 pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 807.182, “PETROBRAS
OC PREMIUM”, Denominativa, Servicios, Clase 37, impreso con fecha veinticuatro de mayo
de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 818.203,
“PETROBRAS OC PREMIUM?”, Denominativa, Servicios, Clase 39, impreso con fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina 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 la pagina Webs
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www.inapi.cl del Registro N° 786.047, “PETROBRAS PREMMIA”, Mixta, Servicios, Clases
35 y 36, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la
pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 795.393, “PETROBRAS UNA NUEVA
ENERGIA”, 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 N° 806.172, “PETROBRAS
VERANA”, Mixta. Productos, Clases 1 y 4, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos
mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 794.184,
“PETROBRAS VERANA”, Mixta, Productos. Clases 35 y 37, impreso con fecha veinticuatro
de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del Registro N°
729.866. “PETROBRAS ECOPTIMIZAR PETROBRAS”, Denominativa, Productos, Clase 4,
impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web
www.inapi.cl del Registro N° 731.154, “PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS”,
Denominativa, Servicios, Clases 35. 41 y 42, impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos
mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web www.inapi.cl del Registro N° 731.379,
“PROGRAMA ECOPTIMIZAR PETROBRAS”, Mixta, Servicios, Clases 35, 41 y 42,
impreso con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina 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; Impreso 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
desde la pagina web www.google.com consulta sobre “PETROBRAS?, impreso con fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diez: Impresos obtenido de la pagina 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 sefiores Jenkin
Hermanos y Compafiia Ltda., tienen la calidad de primer solicitante del dominio en cuestién
en autos toda vez que lo pidieron en forma previa a los sefiores Petroleo Brasileiro S.A.-
Petrobras;

2.- Que respecto de las normas aplicables para la resolucion de conflictos sobre nombres del
dominio se hace indispensable considerar que., el conflicto objeto de resolucion de este
arbitraje es la presentacion de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en
virtud de lo establecido en articulo 10, de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocacion;

3.- Que igualmente, el anexo 1 de la Reglamentacién antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en su articulo 7, establece el caracter de “arbitrador”
de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que significa,
de acuerdo a nuestra legislacion Procesal Civil, que el arbitro debera 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 Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucién 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 validamente adquiridos
respecto de terceros;

5.- Que, ademas, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion 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 opinién de este Tribunal. estd consagrado, implicitamente, en
el articulo 8. inciso 4. del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitira una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante. 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

7.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras determinadas materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley
19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h)
aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el
legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud
posterior; :

8.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria; )

9.- Que este Tribunal. estima que este principio tiene aplicacion 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 algun derecho, interés, uso o relacion
con el dominio en cuestion. que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador
amerite dejar sin efecto el mencionado principio; '

10- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion 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 normas
citadas pueda ser aplicada;

11.- Que respecto de las normas sobre abusos de publicidad- las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”- los principios de
competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracciéon por
ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material
que constituya dicha infraccion;

12.-  Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, se hace
necesario determinar los posibles derechos o el interés legitimo que las partes poseen sobre el
dominio en cuestion y si alguna de las partes afecta con su solicitud o la posible asignacion del
dominio, derechos o intereses legitimos de la otra parte, asi como la naturaleza de la
expresion que constituye el dominio en cuestion:

13- Que respecto de los derechos o intereses del primer solicitante sefiores Jenkin
Hermanos y Compaiiia Ltda., consta que habiendo sido validamente 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- Que, por tanto, cabe a continuacion considerar si el segundo solicitante, sefiores
Petroleo Brasileiro S.A., Petrobras, posee algin derecho o interés legitimo sobre el objeto de
esta litis;

15- Que consta en estos autos de documentos acompafiados por el segundo solicitante, no
objetados, que: 14. 1.- La expresion PETROBRAS, constituye la parte distintiva de su razon
social PETROLEO BRASILEIRO S.A; 14.2.- La expresion PETROBRAS, forma parte de
numerosas marcas registradas a su nombre, para distinguir innumerables productos y
servicios, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas,
cuyo registro mas antiguo, en Chile, data del afio 2004; 14.3.- Que asimismo PETROLEO
BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS es una empresa brasilefia en el area del petrdleo,
ampliamente conocida y notoria a nivel internacional;

16.- Que Respecto de la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestion, los
antecedentes acompafiados denotan que el vocablo PETROBRAS, es una expresion de
fantasia, creada por el segundo solicitante, evocativa de su razon social y su giro original;

17.-  Que, en consecuencia, considerando que el dominio en cuestion en estos autos incluye
la expresion PETROBRAS, que corresponde a una expresion de fantasia creada por el
segundo solicitante y ampliamente notoria como de su propiedad, su inclusion, en la especie,
en opinién de este sentenciador lleva a una asociacion natural que sugiere la idea de ser una
derivacion de dicha expresion notoria; :

18.- Que por otra parte, el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de
resolucion de conflictos establecido, por su naturaleza, no solo tienen por finalidad dirimir
cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este
ambito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su
funcién social, cuél 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 opinién de este
Tribunal que la eventual asignacion del dominio en conflicto al primer solicitante, quien no ha
demostrado derecho o interés legitimo sobre el mismo, afectarid y perjudicaria derechos
adquiridos sobre el mismo por parte del segundo solicitante y también el derecho a una
adecuada informacion de parte de los usuarios de la red;

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediacion y Arbitraje y
el articulo 8 inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el dominio “PETROBRASLANEGRA” al segundo solicitante sefiores
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -PETROBRAS
2.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic Chile.



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

M'é%%ﬁ?:ustos A.

Testigo.

7&@9 M

J acquehne Abarza TN
Iﬁéz Atbitro——

o
4

C

I
_r



