TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : almetrodeti.cl
Rol No. : 067-2007
OFICIO NIC : OF07180

En Santiago, a 30 de Agosto de 2007

Que don DANIEL ANDRES HENRIQUEZ RODRIGUEZ, siendo a la vez contacto
administrativo, domiciliado en Almirante Grau 074 departamento 3, Providencia,
Santiago, solicit6 con fecha 03 de Noviembre de 2006, el nombre del dominio
“almetrodeti.cl” y a su vez, los sefiores Metro S.A., representados por Silva &
Cia., cuyo contacto administrativo es dofia Johanna Calderén, ambos domiciliados
en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, solicitaron con fecha 30 de
Noviembre de 2006, el mismo nombre de dominio “almetrodeti.cl”;

Que mediante Oficio OF 07180 de NIC Chile, de fecha 08 de Marzo 2007, se
designo a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio “almetrodeti.cl”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempefiarlo fielmente, se
cit6 a las partes, segun resolucion de fecha 23 de Marzo de 2007, que rola en autos,
mediante carta certificada a una audiencia de conciliacion o de fijacion de
procedimiento, a celebrarse el dia 02 de Abril de 2007, a las 11:30 horas, en el
despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108,
piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificaindose dicha resolucion
por carta certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 02 de Abril de 2007, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia con
la asistencia de don Rodrigo Ledn Urrutia, en representacion del segundo solicitante
METRO S.A., y en rebeldia del primer solicitante don Daniel Andrés Henriquez
Rodriguez;

Que en la misma fecha el sefior Rodrigo Ledén Urrutia comparece en representacion
de Empresa de Transporte de Pasajeros, y en lo principal solicita se tenga presente
Patrocinio y Poder; al primer otrosi, acompafia documentos consistentes en
fotocopias simples de: Poder otorgado a Silva & Cia. por la Empresa de Transporte
de Pasajeros Metro S.A. que los habilita para actuar en el juicio, efectuado ante
Notario Gonzalo de la Cuadra Fabres el 13 de julio 2006; Delegacion de poder del
abogado Juan Pablo Silva Dorado, a don Rodrigo Ledn Urrutia entre otros, otorgado
el 12 de Julio 2006 ante Notario Juan Ricardo San Martin Urrejola y, Patente
Profesional al dia, emitida por la I. Municipalidad de Santiago; al segundo otrosi,
solicita tener por acompafiado cheque nominativo y cruzado, a nombre de Juez
Arbitro, correspondiente a los honorarios arbitrales, depositado en cuenta corriente
del Banco Citibank numero 0663488-007, el 02 de Abril 2007, ascendente a
$250.000, a todo lo cual este Tribunal proveyo, a lo principal, téngase presente; al
primer y segundo otrosi, por acompafiados documentos con citacion;

Que con fecha 10 de Abril de 2007, comparece por escrito don Rodrigo Ledn
Urrutia, en representacion de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., y
acompafia documento consistente en cheque nominativo y cruzado a nombre de la
suscrita, por la suma de $250.000 correspondiente al saldo de los honorarios
arbitrales establecidos en la Audiencia del 02 de Abril 2007, a lo que se resuelve,
por acompaiiado con citacion;
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Que con fecha 17 de Abril de 2007, comparece por escrito don Rodrigo Leén
Urrutia, en representacion de Metro S.A., y en lo principal solicita la asignacion del
nombre de dominio en cuestién a su mandante, en base a los siguientes argumentos:
Que nuestra doctrina ha sefialado que Internet es un fenémeno econémico y
psicologico, por tanto no debiera ser una realidad divorciada de los principios
generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana mas, debe
dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar econdmico
humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. Asi, uno de los
principios fundamentales del derecho econdmico tiene que ver con el hecho que a
los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial,
como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras,
cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una protecciéon del bien comun.
Asi, este caso deberia ser evaluado mas alla del principio simplista “first come, first
served” puesto que muchas veces involucra una profunda injusticia, ha generados
fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos;
Que con respecto a la actividad desarrollada por Metro S.A., ésta constituye un
servicio de transporte expedito, seguro y econdmico, y esencial hoy dia para la
actividad econdomica de la Region Metropolitana. Asi, por esta calidad de servicio
se ha preocupado de resguardar su imagen, siendo la empresa N°1 en su rubro. En
este sentido, protegio diversos conceptos como marcas, tales como: METRO RED,
METRO CLUB, CLUB METRO, METRO A METRO, METROARTE,
METROBUS, etc. Asi, su mandante es titular de mas de 200 marcas comerciales y
30 nombres de dominio, que contienen en forma directa y expresa el término
METRO. De esta forma, de asignarse a la otra parte la expresion
“AIMETRODETI”, presentara confusiones en los clientes del Metro S.A., en la
medida que se asociard al METRO y a toda presencia comercial, social y. nacional
del mandante; Que, nada afecta mas el actuar comercial de una empresa que el
hecho que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de
un determinado producto o servicio. La parte contraria ha incurrido precisamente en
esa conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en funciéon de la
mandante, vinculandolo a una marca comercial como es “METRO” o la semejanza
con una empresa renombrada como METRO S.A. Asi, la solicitud del primer
solicitante vulnera claramente los intereses de su representada; Que el nombre de
dominio en conflicto se estructura en base a la marca comercial METRO S.A.,
correspondiente a su mandante y que el mercado asi lo identifica; Cita el articulo 14
y 22 del Reglamento de NIC Chile como fundamento; Que se sugiere a este Tribunal
Arbitral revisar y rescatar el espiritu de la norma contenida en el Reglamento de NIC
Chile, especialmente articulos 14 y 22, en cuanto abona la tesis de su mandante y
que la inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se
cumplan las siguientes tres condiciones: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido; b) Que
el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con
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respecto del nombre de domino, y ¢) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y
se utilice de mala fe; Que el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado
draméticamente, y que el perjuicio comercial que sufren algunas empresas, a
consecuencia de la concesion de dominios que generan confusion y error entre los
consumidores, han sido resueltos por los mecanismos de solucion de conflictos; Que
eventualmente, puede circular en el mercado y en la publicidad la expresion
idéntica a las marcas y dominios de su representada, todas las cuales identifican
determinados servicios intimamente ligados a los servicios de Metro S.A. y que no
correspondan a ella, lo cual generard un debilitamiento del capital comercial y
marcario asociado a los signos registrados por ésta; Que dicha situacion, ademas de
ser injusta, afecta al derecho de propiedad de su mandante, sobre sus signos y
respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional; Que el punto
central de toda esta argumentacion, es que la identidad de una organizacion, por ley
y por sentido comun, sélo debe ser administrada por ella misma, resultando
impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y
marcas mas emblematicas de las distintas corporaciones; Que se debe tener presente,
que de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben distinguir
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les
ofrece, lo cual se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la parte
contraria; Que de todo lo anterior se concluye que de otorgarse a la contraparte el
dominio en cuestion, se generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado
respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que se pretenda
distinguir con el concepto AIMETRODETI, dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automética, con METRO S.A.; Se argumenta que,
asimismo, el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un
trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones, y que la
buena fe, el interés legitimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, perfilan a la
mandante como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion.
Por tanto, solicita que el nombre de dominio AIMETRODETTI sea asignado a la
mandante, Metro S.A., con expresa condena en costas a la contraparte; Al primer
otrosi, acompafia los siguientes documentos, con citacion: 1) Reporte con 58
nombres de dominio cuyo titular seria Metro S.A.; nébmina que informa fecha 17 de
Abril 2007 y de procedencia indeterminada; 2) Reporte con 224 marcas que serian
de propiedad de Metro S.A., en que aparece en forma principal la expresion
“Metro”, con fecha 17 de Abril 2007 y sin logotipos o indicacién de quién pudo
haber emitido dicha némina; 3) Documentos que nuevamente dan cuenta de la
personeria y calidad de habilitado para el ejercicio de la profesion, correspondientes
al sefior Rodrigo Ledn Urrutia, consistentes en el Poder otorgado a Silva & Cia. por
la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., ante Notario Gonzalo de la
Cuadra Fabres de fecha 13 de julio 2006; Delegacion de poder otorgada por el
abogado Juan Pablo Silva Dorado, entre otros a favor de don Rodrigo Leén Urrutia,
el 12 de Julio 2006 ante Notario Juan Ricardo San Martin Urrejola y Patente
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Profesional al dia, emitida por la 1. Municipalidad de Santiago; Al segundo otrosi:
asume patrocinio y poder, a todo lo cual este Tribunal proveyo, a lo principal,
téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la Clausula 1° del
Acta de Fijacion de Procedimiento y traslado por el término de 5 dias; al primer
otrosi: por acompafiados documentos con citacion; al segundo otrosi: téngase
presente;

Que con fecha 30 de Abril de 2007, se recibe la causa a prueba por el término de 5
dias y se fija como punto de prueba el acreditar la existencia y hechos que
constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 08 de Mayo de 2007, comparece por escrito don Rodrigo Leon
Urrutia, en representacion de Empresa de Transporte de Pasajeros, y en lo principal
viene en acompaiiar, con citacién, 15 copias digitalizadas desde pagina web DPI de
fecha 07 de Mayo 2007, correspondiente a certificados de 14 marcas concedidas a
METRO S.A.; al otrosi, acompafia material probatorio, con citacion, consistente en
afiche, en que aparece el uso de la marca METRO, elemento principal del nombre
de dominio de autos; a todo lo cual este Tribunal proveyd, a lo principal y otrosi, por
acompafiados documentos con citacion;

Que con fecha 14 de Junio de 2007, este Tribunal Arbitral cita a las partes a oir
sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los
honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que el sefior Daniel Andrés Henriquez Rodriguez tiene la
calidad de primer solicitante puesto que pidio el dominio en cuestion en estos autos,
en forma previa a los sefiores Metro S.A.;

2.- 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 resolucion 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;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter
de “arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion
procesal civil, que el arbitro deberé resolver de acuerdo a lo que su prudencia y
equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de 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;
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5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, estd consagrado, implicitamente,
en el articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacién y
Arbitraje que establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto
comparezca a la audiencia, el arbitro emitird 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;

6.- Que en opinidn 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 grifica o
fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el
legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relaciéon con una
solicitud posterior;

7.- 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;

8.- 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 ya citadas y
siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algiin derecho,
interés, uso o relacién con el dominio en cuestién, que de acuerdo a las normas de
prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinidén 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.

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso 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 Opinién e Informacion y Ejercicio del
Periodismo™-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal
deduce que no existe infraccion por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no
se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infraccion;

11.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos,
atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su
vez, la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestion en estos
autos y el interés de las partes respecto de ella: 11.1.- Al respecto, es un hecho cierto
y que no necesita prueba, que las expresiones “AIMETRODETI” que constituye
este nombre del dominio, existen con mucha anterioridad a cualquiera de las
solicitudes de autos, puesto que tienen un significado claro y preciso en idioma
castellano y, en consecuencia, no corresponde a ninguna creacion intelectual
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original de alguna de las partes en este conflicto, ni de un tercero; 11.2.-Que lo antes
expresado significa que al no ser creacion intelectual de alguna de las partes en
conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier
persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento
juridico en relacion al uso y adquisicion de derechos sobre denominaciones ya
existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

12.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no
existe infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo
contrario, cada uno de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de
dominio en cuestion, con la sola presentacién de su solicitud;

13.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas
corresponde resolver si procede la aplicacion del principio residual “First come First
Served” en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de
prudencia y equidad de este sentenciador;

14.- Que al respecto es un hecho cierto que el nombre de dominio en cuestion en
estos autos incluye, como parte distintiva y preponderante, la expresion “METRO”
que corresponde a una marca registrada por el segundo solicitante y que forma parte
de su razon social;

15.- Que el segundo solicitante es una empresa publica, que goza de amplia
notoriedad y prestigio en relacion al servicio de transporte de pasajeros que
constituye su giro;

16.- Que al considerar €l nombre de dominio como conjunto “AIMETRODETT”,
conceptualmente sugiere la idea de cercania a una distancia, que se asocia con el
objetivo del servicio de transporte de trasladar y acercar a las personas a un lugar
determinado;

17.- Que el primer solicitante habiendo sido notificado en tiempo y en forma, no
comparecio en estos autos, lo que dado el sistema de resolucion de conflictos
existente, este sentenciador lo interpreta como falta de interés en su solicitud, con
posterioridad a su presentacion,

18.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de la
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion.

19.- Que en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo
solicitante habiendo comparecido en autos, acompafiado abundante prueba en
defensa de su peticiéon y dado, la naturaleza conceptual del dominio en conflicto en
estos autos que denota una relacion con el giro que en este es prestigiado y notorio,
este solicitante ha demostrado tener un interés serio sobre este dominio que
prevalece sobre el interés del primer solicitante que sélo lo ha manifestado con la
presentacion de su solicitud en forma previa, que en la especie es insuficiente para
determinar la asignacion del dominio en conflicto;

Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo I, Procedimiento’,
Mo
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de mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, se resuelve: Asignese el nombre del
dominio “AIMETRODETLel”, al segundo solicitante sefiores METRO S.A.
(EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.)

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
Gabriela Segovia V. y dofia Joyce Slight O. en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic
Chile.
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