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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
flujometro.cl

Santiago, martes dos de octubre de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha 29 de octubre de 2006, don Jorge Eduardo Diaz Zamora,
domiciliado en calle Meulin N° 8654, comuna de Pefalolén, Santiago, solicit6é la
inscripcién del nombre de dominio “flujometro.cl”.

Posteriormente, con fecha 20 de noviembre de 2006, la sociedad Metro
S.A., domiciliada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago,
representada por Silva & Cia., domiciliados en Hendaya N° 60, Piso 4°, comuna
de Las Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripcién del mismo nombre de
dominio “flujometro.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N® 7157 de 8 de Marzo de 2007 se designo al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefalada, ambas partes sin que se produjera
avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
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procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 41 sélo el segundo solicitante durante esta etapa hizo valer sus
derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 50 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, sin que fuera evacuado por ninguna de las partes.

A fs. 51, se recibidé la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “flujometro.cl”.

A fojas 91, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 29 de octubre de 2006, don Jorge Eduardo Diaz

Zamora, solicitdé la inscripcion del nombre de dominio “flujometro.cl”. Que

posteriormente, con fecha 20 de noviembre de 2006, la sociedad Metro S.A.,
solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “flujometro.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al
presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos
legales segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de
conciliacién y/o de fijacion del procedimiento ambas partes sin que se produjera
avenimiento, seguin consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el
N28 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios
arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante durante el periodo de discusion hizo valer sus derechos vy
defensas y solicité el rechaz6 de las pretensiones del primer solicitante y la
asignacion definitiva del dominio en disputa “flujometro.cl” a su favor en razén del

mejor derecho que alega poseer.
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Funda su pretension sefialando en primer lugar criterios aplicables a la asignacion
de dominios y que en general el presente conflicto debe ser evaluado y resuelto
mas alla de la aplicacion del principio “First come first served”, el cual habria sido
superado y que con el tiempo se han resuelto estos conflictos a la luz de los
principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho.

Agrega que la actividad desarrollada por la empresa Metro S.A., es por todos
conocida. Que es un servicio de transporte expedito, seguro y econémico.

Afirma que dados los servicios que presta, se ha preocupado de resguardar su
imagen, hecho que le habria posibilitado ser la empresa N°1 en su rubro. Que en
este sentido protegi6 como marcas comerciales de acuerdo a la ley de Propiedad
Industrial, diversos conceptos entre los cuales senala. “Metro Red”, “Metro Club”,
“Club Metro”, “Metro a Metro”, “Metroarte” y “Metrobus”.

Que, el nombre de dominio de autos comprenderia una marca comercial
registrada por élla y que constituiria una marca famosa y notoria a nivel nacional y
que al efecto como constaria de los documentos que acompana a los autos, seria
titular de mas de 200 marcas comerciales y 30 nombres de dominio “.cl”, que
contendrian en forma directa y expresa el término “Metro”, lo que seria un uso
efectivo de sus marcas y signos en Chile.

Afirma que de asignarse el nombre de dominio en disputa “flujometro.cl” a la
contraria, se presentaran confusiones en los clientes de “Metro S.A., en la medida
que se le asociara al Metro y a toda su presencia comercial, social y nacional.
Agrega que es necesario reiterar el tema de la dilucion de la imagen comercial o
marcaria. Que esta situacién ademas de ser injusta resultaria contraria a derecho,
ya que afectaria su derecho de propiedad, y en definitiva seria un atentado a la
“‘identidad comercial”. Que por lo mismo no le parece justo que un tercero ajeno a
su empresa se aproveche de este prestigio y trayectoria. Que la conducta
desplegada por el primer solicitante seria arbitraria y que vulneraria claramente los
intereses de Metro S.A. Que este tipo de conductas son perniciosas para el
sistema econémico.

Agrega, que el nombre de dominio solicitado “flujometro.cl”, se estructura en base
a la marca comercial que identifica en el mercado a “Metro S.A.” y que el hecho de
la igualdad de conceptos seria antecedente suficiente para que aquél le sea
asignado y al respecto cita el Art.14 del Reglamento de Nic Chile.
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Por otra parte expresa que el nombre de dominio que se solicita es “Flujo Metro”,
concepto que se relacionaria claramente con su actividad, como seria el
transporte de “Flujos de Pasajeros”. Ademas expresa, que lo pedido es
“Flujometro” no “Flujémetro”, es decir es sin acento, lo que le daria un sentido
completamente diverso al signo que se busca solicitar como nombre de dominio.
Que por lo anteriormente dicho, el flujo de pasajeros en el metro, quedaria
claramente asociado conceptualmente con el nombre de dominio solicitado, por lo
que tendria interés y mejor derecho sobre éste.

Que a continuacion cita el Art. 22 del Reglamento de Nic Chile, sobre revocacion
de nombres de dominio y que de acuerdo al orden publico econdémico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial
de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado. Lo que se veria
afectado si se le concede el nombre de dominio en disputa al primer solicitante.
Concluye sefalando que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio
en disputa, se generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto
de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir
la parte contraria, ya que los consumidores la identificaran inmediatamente con la
empresa Metro S.A. Que por lo anterior estima que el primer solicitante no posee
un derecho equivalente al suyo o derecho alguno sobre el nombre de dominio en
disputa y por lo mismo que se le otorgue el registro del nombre de dominio
flujometro.cl.

TERCERO: Que durante el término de prueba el primer solicitante acompané a
los autos y sin objecién de contrario: Copia de fallo dictada en el conflicto por
inscripcién del nombre de dominio flujometros.cl, y ademas diez copias de facturas
emitidas por la empresa “Latin America Marketing And Service Limitada”.
CUARTO: Que durante el término de prueba el segundo solicitante acompané a
los autos y sin objecidn de contrario: 1) Lista de nombres de dominio del segundo
solicitante, que contienen la expresiéon “Metro”; 2) Lista de marcas comerciales del
segundo solicitante, que contienen en forma principal la expresion “Metro”; 3)
Impresos de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial de registros
de la marca “Metro”, uno a nombre de Promerco S.A. y cuatro de Metro S.A., 4)
copia del Diccionario de la Asociacion Latinoamericana de Aeronautica, donde se
traduce “magnetic flowmeter” por “flujbmetro magnético” y 5) Parte del Manual de
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“Metodologia de Preparacién y Priorizacion Proyectos Atenciéon Primaria del
Sector Salud, Actualizaciéon 2006, del M. de Planificacion de Chile.

QUINTO: Que el primer solicitante de autos es don Eduardo Diaz Zamora, por lo
que de acuerdo al principio imperante en materia de nombres de dominio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, le corresponde al
segundo solicitante probar la mala fe del primero o que posee un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa.

SEXTO: Que el segundo solicitante no acredité mala fe en el primer solicitante.
SEPTIMO: Que la prueba acomparnada por el segundo solicitante consistente en
un listado de nombres de dominio, como de marcas comerciales supuestamente
inscritas a su nombre, sera desestimada por ser un instrumento privado, emanado
de la misma parte que lo presenta y por no ser un documento oficial emanado de
autoridad competente.

Que del mismo modo sera rechazada la prueba presentada por el primer
solicitante, ya que el fallo acompanado del nombre de dominio “flujometros.cl”,
emana de un juicio en donde no es parte el primer solicitante, sino una persona
juridica distinta y también por el efecto relativo de las sentencias. Ademas, las
facturas acompanadas, también emanan de una persona juridica distinta del
primer solicitante.

OCTAVO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrado la marca
“‘metro”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la
prioridad del primer solicitante, ni para otorgarle un derecho exclusivo sobre dicha
palabra, mas aun si se trata de un genérico.

Al respecto, el propio segundo solicitante acompané a los autos un impreso del
Departamento de Propiedad Industrial donde consta que la marca “Metro” se
encuentra igualmente registrada a nombre de un tercero “Promerco S.A.”, bajo el
numero 602.574.

NOVENO: Por otra parte, el segundo solicitante no acreditd, ni consta en autos,
que el primer solicitante sea una empresa de transportes, que de otorgarsele el
nombre solicitado se produzca entre los usuarios de los servicios del segundo
solicitante, confusién o error respecto del origen empresarial de los respectivos
servicios.

DECIMO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
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dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocacién de
nombres de dominio.

DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion
gue no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “flujometro.cl”, ya que por lo expuesto y la prueba rendida
por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos
y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala
fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje y articulos 636 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

| . Que se asigna el nombre de dominio “flujometro.cl” al primer solicitante don

Jorge Eduardo Diaz Zamora.

Il . Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “flujometro.cl” del segundo
solicitante la sociedad Metro S.A.,

[Il . Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucién por
correo electrénico para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de las principales piezas de este expediente en poder de este
Tribunal Arbitral. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA

ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 11 - 2006.



