FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

SPACIO-1.CL

En Santiago a 31 de Julio del afio 2014, Gonzalo Sanchez Serrano, juez
arbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio
spacio-1.cl, oficio N°16618 vengo en dictar la presente resolucion con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud
de la Reglamentacion de Nic Chile, he asumido.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer
solicitante SPACIO 1 IMPRESORES LIMITADA con domicilio en Augusto
LegiaSur 79 of 411, Las Condes, Santiago y por el segundo en representacion
de PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS (JOHANSSON Y
LANGLOIS LIMITADA), domiciliado en San Pio X 2460 of. 1101, Providencia,
Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 6 de agosto de 2012, se recibié en mi casilla de correo Oficio
N° 16618 materia solicita Arbitraje dominio SPACIO-1.CLen el cual se
me propuso como juez arbitro arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la reglamentaciéon de NIC Chile que incluye la designacion
arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las
partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 16 de agosto de 2012, de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo, notificé a las
partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo
electrénico con firma electrénica a NIC Chile y con copia informativa a
las partes citandolas a una audiencia de conciliacién consignacion de
fondos y/o fijacion de normas de procedimiento para el dia 03 de
septiembre de 2012 a las 16:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que en la fecha y a la hora citadas se llevd a efecto comparendo
decretado en autos, con del asistencia del segundo solicitante. La
conciliacidn, no produciéndose, por la inasistencia del primer solicitante
y se procedié a acordarse las bases del procedimiento.

4. Que el segundo solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor
derecho, en resumen lo siguiente:

La solicitud competitiva del nombre de dominio “SPACIO-1.CL”,

presentada a nombre de mi mandante, se funda en el hecho que



corresponde a un nombre de dominio que presenta identidad grafica y
conceptual, al punto de crear un riesgo grave de confusion, con la
denominacion “SPACIO 1”7 ampliamente registrada como marca
comercial, como nombre de dominio, y utilizada extensivamente tanto en
publicidad como en el mercado, gozando dicha expresion de titularidad e
identificacion entre el publico consumidor con la empresa la cual
represento.

La solicitud por parte de mi mandante del nombre de dominio en disputa, se
funda en el hecho que el mismo se identifica con los registros de marcas
comerciales y nombres de dominio de propiedad de mi representada, los
cuales contienen la expresion “AUTOSTYLE”, y cuyo detalle se acompafia en

otrosi de esta presentacion.

La asignacion del referido nombre de dominio a nombre de un tercero, en este
caso a SPACIO 1 IMPRESORES LIMITADA, perjudica ostensiblemente los
derechos de mis representados, PETROLEO BRASILEIRO S.A.. quienes son
los reales titulares de legitimos derechos para ser titular del nombre de dominio
de autos, ya que, como se sefialara anteriormente, el mismo se identifica con
los registros de marcas comerciales y nombres de dominio de propiedad de mi
representada, ademas del uso extensivo de la denominacion “SPACIO 1” en el
comercio, en la forma de centros de venta de combustibles; expendio de todo
tipo de bienes; servicios de venta de alimentos; y todo tipo de productos y

Servicios conexos.

En efecto, mi mandante es titular de los siguientes registros de marcas

comerciales que contienen la expresion “SPACIO” y “SPACIO 1

Marca SPACIO 1

Tipo Mixta

Cobertura  Servicios

Clases: 35

[Clase C35:] INCL. SERVICIOS DE REAGRUPAMIENTO, POR CUENTA
DE TERCEROS, DE PRODUCTOS DIVERSOS (CON EXCEPCION DE
SU TRANSPORTE), PERMITIENDO A LOS CONSUMIDORES
EXAMINAR Y COMPRAR ESTOS PRODUCTOS CON COMODIDAD,
EN ESPECIAL EN TIENDAS DISPONIBLES LAS 24 HORAS.

Solicitud N° 603847 Fecha Solicitud 09-Abr-2003
Registro N° 672402 Fecha del Registro | 02-Sep-2003
Fecha Vencimiento 02-Sep-2013



Marca SPACIO 1

Tipo Mixta

Cobertura  Servicios

Clases: 42

[Clase C43:] INCL. SERVICIOS DE PROCURACION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS. CLASE 43.

Solicitud N° 603846 Fecha Solicitud 09-Abr-2003
Registro N° 677457 Fecha del Registro | 31-Oct-2003
Fecha Vencimiento | 31-Oct-2013
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Marca : SPACIO 1

Tipo Mixta

Cobertura  Productos

Clases: 4

[Clase C4:] INCL. COMBUSTIBLES, INCLUYENDO GASOLINAS PARA
MOTORES Y LUBRICANTES.

Solicitud N° 603848 Fecha Solicitud 09-Abr-2003
Registro N° 672403 Fecha del Registro | 02-Sep-2003
Fecha Vencimiento ' 02-Sep-2013

| spoco

Marca SPACIO 1

Tipo Palabra

Cobertura  Productos

Clases: 4

[Clase C4:] INCL. COMBUSTIBLES, INCLUYENDO GASOLINAS PARA
MOTORES Y LUBRICANTES.

Solicitud N° 603107 Fecha Solicitud 03-Abr-2003
Registro N° 671178 Fecha del Registro ' 19-Ago-2003
Fecha Vencimiento ' 19-Ago-2013



Marca
Tipo
Cobertura
Clases:

SPACIO 1
Palabra
Servicios
35

[Clase C35:] INCL. SERVICIOS DE REAGRUPAMIENTO, POR CUENTA

Solicitud N°
Registro N°

Marca
Tipo
Cobertura
Clases:

DE TERCEROS, DE PRODUCTOS DIVERSOS (CON EXCEPCION DE
SU TRANSPORTE), PERMITIENDO A LOS CONSUMIDORES
EXAMINAR Y COMPRAR ESTOS PRODUCTOS CON COMODIDAD,
EN ESPECIAL EN TIENDAS DISPONIBLES LAS 24 HORAS EN
ESTACIONES DE SERVICIO.

603106 Fecha Solicitud 03-Abr-2003
671177 Fecha del Registro | 19-Ago-2003
Fecha Vencimiento ' 19-Ago-2013
SPACIO 1
Palabra
Servicios

42

[Clase C43:] INCL. SERVICIOS DE PROCURACION DE ALIMENTOS Y

Solicitud N°
Registro N°

Marca :
Tipo
Cobertura
Clases:

BEBIDAS. CLASE 43.

603105 Fecha Solicitud 03-Abr-2003
677454 Fecha del Registro | 31-Oct-2003
Fecha Vencimiento ' 31-Oct-2013
SPACIO 1
Mixta
Servicios

42

[Clase C43:] INCL. ERVICIOS DE PROCURACION DE ALIMENTOS Y

Solicitud N°
Registro N°

BEBIDAS EN LA CLASE 43.

604729 Fecha Solicitud 16-Abr-2003
682220 Fecha del Registro  31-Dic-2003
Fecha Vencimiento |31-Dic-2013

Spacio’ @



Marca
Tipo
Cobertura
Clases:

SPACIO 1
Mixta
Servicios

35

[Clase C35:] INCL. SERVICIOS DE REAGRUPAMIENTO, POR CUENTA
DE TERCEROS, DE PRODUCTOS DIVERSOS (CON EXCEPCION DE
SU TRANSPORTE), PERMITIENDO A LOS CONSUMIDORES
EXAMINAR Y COMPRAR ESTOS PRODUCTOS CON COMODIDAD,
EN ESPECIAL EN TIENDAS DISPONIBLES LAS 24 HORAS EN
ESTACIONES DE SERVICIO.

Solicitud N°
Registro N°

Marca
Tipo
Cobertura
Clases:

604730
672954

SPACIO 1
Mixta
Productos

Fecha Solicitud 16-Abr-2003
Fecha del Registro | 09-Sep-2003
Fecha Vencimiento ' 09-Sep-2013

Spacio’ 6

4

[Clase C4:] INCL. COMBUSTIBLES, INCLUYENDO GASOLINAS PARA
MOTORES Y LUBRICANTES.

Solicitud N°
Registro N°

Marca :
Tipo
Cobertura
Clases:

604731
672955

SPACIO 1
Mixta
Servicios

Fecha Solicitud 16-Abr-2003
Fecha del Registro | 09-Sep-2003
Fecha Vencimiento ' 09-Sep-2013

Spacio’ @

42

[Clase C43:] INCL. SERVICIOS DE PROCURACION DE ALIMENTOS Y

Solicitud N°
Registro N°

BEBIDAS, CLASE 43.

602595
672336

Fecha Solicitud 28-Mar-2003
Fecha del Registro | 01-Sep-2003
Fecha Vencimiento ' 01-Sep-2013



Marca SPACIO 1

Tipo Mixta

Cobertura  Productos

Clases: 4

[Clase C4:] INCL. COMBUSTIBLES, INCLUYENDO GASOLINAS PARA
MOTORES Y LUBRICANTES.

Solicitud N° 602597 Fecha Solicitud 28-Mar-2003
Registro N° 671172 Fecha del Registro ' 19-Ago-2003
Fecha Vencimiento ' 19-Ago-2013

Spacio7 a

Marca SPACIO 1

Tipo Mixta

Cobertura  Servicios

Clases: 35

[Clase C35:] INCL. SERVICIOS DE REAGRUPAMIENTO, POR CUENTA
DE TERCEROS, DE PRODUCTOS DIVERSOS (CON EXCEPCION DE
SU TRANSPORTE), PERMITIENDO A LOS CONSUMIDORES
EXAMINAR Y COMPRAR ESTOS PRODUCTOS CON COMODIDAD,
EN ESPECIAL EN TIENDAS DISPONIBLES LAS 24 HORAS EN
ESTACIONES DE SERVICIO.

Solicitud N° 602596 Fecha Solicitud 28-Mar-2003
Registro N° 671171 Fecha del Registro ' 19-Ago-2003
Fecha Vencimiento ' 19-Ago-2013

Spacio7 a

Marca SPACIO 360

Tipo Palabra

Cobertura Productos

Clases: 4

[Clase C4:] INCL. COMBUSTIBLES, INCLUYENDO GASOLINAS PARA
MOTORES Y LUBRICANTES.



Solicitud N° 602611 Fecha Solicitud 28-Mar-2003

Registro N° 671347 Fecha del Registro ' 20-Ago-2003
Fecha Vencimiento ' 20-Ago-2013

Marca SPACIO 360

Tipo Palabra

Cobertura  Servicios

Clases: 35

[Clase C35:] INCL. SERVICIOS DE REAGRUPAMIENTO, POR CUENTA

DE TERCEROS, DE PRODUCTOS DIVERSOS (CON EXCEPCION DE
SU TRANSPORTE), PERMITIENDO A LOS CONSUMIDORES
EXAMINAR Y COMPRAR ESTOS PRODUCTOS CON COMODIDAD,
EN ESPECIAL EN TIENDAS DISPONIBLES LAS 24 HORAS EN
ESTACIONES DE SERVICIO.

Solicitud N° 602610 Fecha Solicitud 28-Mar-2003

Registro N° 671346 Fecha del Registro ' 20-Ago-2003
Fecha Vencimiento ' 20-Ago-2013

Marca SPACIO 360

Tipo Palabra

Cobertura  Servicios

Clases: 42

[Clase C43:] INCL. SERVICIOS DE PROCURACION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS, CLASE 43.

Solicitud N° 602609 Fecha Solicitud 28-Mar-2003
Registro N° 672338 Fecha del Registro | 01-Sep-2003
Fecha Vencimiento | 01-Sep-2013

Adicionalmente, es titular del nombre de dominio spaciol.cl, vigente hasta el 1
de Mayo de 2013; y del dominio spaciouno.cl, vigente hasta el 16 de Febrero
de 2014:

Adicionalmente, cuenta con el registro del dominio “spaciol.com”, cuyos
antecedentes de “whois” acompafiamos en otrosi de esta presentacion.

Cabe ademas sefialar que la contraria no manifiesta interés alguno en
desarrollar uso de este nombre de dominio; en efecto, como se demuestra en
impresiones que se acompafian en otrosi de este escrito, en los mas de cuatro

meses transcurridos desde la solicitud de “SPACIO-1.CL” la contraria no le ha



dado uso relevante alguno. Por lo tanto, queda de manifiesto la intencion de la

contraria de realizar un “parking” u ocupacion de un nombre de dominio,

vulnerando de este modo los derechos de mi cliente sobre el mismo.

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

Estimamos que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se
conoce como “criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a
aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés esa idéntico al
SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes
presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el nucleo
relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o
presente una mayor similitud o vinculacion légica”
No cabe duda en este caso que mi mandante es quien puede identificarse
con la expresion que constituye el nombre de dominio en conflicto, por
cuanto posee numerosos registros de marcas comerciales y nombres de
dominios que se identifican con él, cuales son los sefialados en el cuerpo
de esta presentacion y cuyos detalles se acompafian en otrosi, y que
contienen la expresion “SPACIO 17, y que ademas ostenta un uso legitimo
y extensivo de esta denominacién en el comercio, como se demuestra en
impresion del motor de busqueda de interne “google”, cuyos resultados
integros de primera pagina se refieren a mis mandantes.
Como senala en un fallo el profesor Ricardo Sandoval Lépez, “ante la
decision de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular,
este sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha
acreditado el uso legitimo del mismo y su proteccion a través de privilegios
debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripcion de una
marca comercial y la inscripcibn de nombres de dominio, con el
consiguiente fortalecimiento de la certeza juridica en estricta relacion al

objeto de este juicio arbitral”.

CONCLUSION
Todo lo expuesto en los parrafos precedentes nos viene a confirmar que sin
duda es mi representada quien cuenta con un mejor derecho para que le sea
asignado el dominio en disputa, toda vez que el uso legitimo que se le ha
dado a la expresion “SPACIO-1", sea a través de registros marcarios, como
uso en el desarrollo de su actividad comercial, como en publicidad,

constituyen suficiente indicio y prueba de uso empresarial legitimo.



No cabe duda que de otorgarse la inscripcién del nombre de dominio a la otra
parte se avalara una situacion totalmente inductiva de error en los
consumidores, lo cual aconseja desde todo punto de vista el rechazo de la
presente solicitud a nombre de SPACIO 1 IMPRESORES LIMITADA,
particularmente cuando de los antecedentes aportados, asi como de la sola
visita a la configuracion actual del dominio se aprecia como la contraparte ha
incurrido en la reprobable conducta de ocupacion o “parking” de dominio, sin
un interés legitimo al respecto.

Las circunstancias y antecedentes precedentemente sefialados, demuestran
gue mi mandante actualmente realiza un uso intenso y extensivo de la
expresion idéntica “SPACIO 1”7 lo que demuestra su legitimidad en el interés

para obtener el nombre de dominio “SPACIO-1.CL".

Al efecto acompania el siguiente documento:

Impresion del sitio web “SPACIO-1.CL", donde se demuestra su estado actual.

Impresion del sitio de NIC Chile con los detalles de los registros de nombres de

dominio “spacio1.cl’, y “spaciouno.cl”, de propiedad de mi mandante.

Impresion del sitio de busqueda de Internet “Google”, identificando los
resultados de busqueda de “SPACIO 1” con mi mandante.

Impresion del sitio web “whois.com” con los detalles del dominio “spacio1.com”,

de propiedad de mi mandante.

Impresiones del sitio web de INAPI con los detalles de los siguientes registros y

solicitudes de marca de propiedad de mi mandante:

Reg. N° 672402 SPACIO 1, mixta, clase 35.

Reg. N° 677457 SPACIO 1, mixta clase 43.

Reg. N° 672403 SPACIO 1, mixta, clase 4.

Reg. N° 671178 SPACIO 1, denominativa, clase 4.
Reg. N° 671177 SPACIO 1, denominativa, clase 35.
Reg. N° 677454 SPACIO 1, denominativa, clase 43.
Reg. N° 682220 SPACIO 1, mixta, clase 43.

Reg. N° 672955 SPACIO 1, mixta, clase 4.

Reg. N° 672336 SPACIO 1, mixta, clase 43.

Reg. N° 671172 SPACIO 1, mixta, clase 4.

Reg. N° 671171 SPACIO 1, mixta, clase 35.

Reg. N° 671347 SPACIO 360, denominativa, clase 4.
Reg. N° 671346 SPACIO 360, denominativa, clase 35.
Reg. N° 672338 SPACIO 360, denominativa, clase 43.



o

Que el primer solicitante, no hace presentacion alguna.

7. Que con fecha 19 de junio del 2014, se notifico a las partes el periodo de
respuestas.

8. Que el primer solicitante no hizo presentacion alguna.
9. Que el segundo solicitante no hizo presentacién alguna.

10. Que con fecha 15 de julio de 2014, atendido al mérito de autos se cité a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO

1. Que la primera solicitante no hizo llegar a este tribunal argumento o
prueba alguna que fundamentara su mejor derecho

2. Que a diferencia del primer solicitante, la segunda hizo llegar a este
tribunal palmaria evidencia a la hora de fundamentar su posicién.

3. Que este tribunal ha valorado y comparte el raciocinio desarrollado por
la segunda solicitante en cuanto a que definitivamente PETROLEO
BRASILEIRO ha construido una identidad claramente reconocible

4. Que a mayor abundamiento la segunda solicitante posee numerosos
registros marcarios y nombres de dominio que son o idénticos
practicamente idénticos al nombre de dominio en disputa

5. Que este tribunal, debe hacerse cargo del potencial de confusion de
error y confusion al cual puede verse expuesta la comunidad en internet
al enfrentarse a un sitio web que se identifique con este nombre de
dominio o a las eventuales cuentas de correo que se construyan en base
a la expresion spacio-1.cl

6. Que al consultar los buscadores las referencias primeras e inmediatas
conducen a la segunda solicitante.

7. Que en definitiva, la arquitectura de signos marcarios, nombres de
dominios, presencia en la red, construccion de identidad permite a este
juez adquirir conviccién suficiente sobre quien posee un mejor derecho

en este caso.



SE RESUELVE:

i. Se asigna el nombre de dominio SPACIO-1.CL ETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA)
RUT: 86.598.100-7
i. Se elimna la solicitud de SPACIO 1IMPRESORES LIMITADA
RUT: 76.185.673-1
iii.  Cada parte pagaréa sus costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma
electrénica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Lucia
Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y dofia Maria José Arancibia Obrador,
RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador

Lucia Cristi Torrealba Maria José Arancibia Obrador

RUT: 7.043.449-0 RUT: 15.385.586-2



