JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 24 de Noviembre de 2008.

Juicio arbitral guiaelmetro.cl .
Rol 39 — 2008.

VISTOS:
Que mediante OF 09196 de Nic Chile, de 28 de Julio
designé a

la suscrita como arbitro para la resoluci

conflicto sobre el referido nombre de dominio

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado
fielmente, se citdé a las partes, -mediante resoluci

de Julio de 2008-, a una audiencia de conciliacion
procedimiento, a celebrarse el dia 12 de Agosto de
11:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, n

la misma por carta certificada, lo que consta en au

Que, con fecha 12 de Agosto de 2008, a fojas 12 se

que ambas partes solicitaron la suspension de la au
decretada, por lo que este Tribunal fij6 nueva fech
a realizarse el dia 3 de Septiembre de 2008, a las

el despacho de esta Juez Arbitro.

Que con fecha 3 de Septiembre de 2008, a la hora fi
efecto la audiencia con la asistencia de don Fernan
habilitado de derecho, en representacion del segund
METRO S.A., con poder delegado del abogado don Artu
Vargas, en rebeldia del primero, y el arbitro que ¢
conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, y al no hab
conciliacién, se fijé el procedimiento arbitral a s

lo cual se levanté acta, dandose por notificada per

parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se es
de 10 dias habiles para que ambas partes presentara
argumentos y pruebas en relacion a la solicitud de

dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer
segundo solicitante allegaron sus argumentos y docu
consta en autos. Luego, con fecha 30 de Octubre de
la causa a prueba, y con fecha 17 de Nov. de 2008,

partes para oir sentencia.
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Y ademas teniendo presente:

1°. Que a fojas 18, con fecha 23 de Septiembre de 200 8,don HUGO
KNUST BRAVO, como primer solicitante y demandado de autos ,
interpuso demanda arbitral de asignacion de nombre de dominio,
allegando al proceso sus consideraciones y pretensi ones, para

obtener le sea asignado el dominio en disputa.

2°. Sus argumentos fueron, en sintesis, son los siguien tes:

a) Que la publicacién “Guia El Metro” fue creada por s u padre,
don Hugo Knist Rodriguez, a fines de los afios seten ta,
saliendo a la luz publica a comienzos de los afios o chenta.
Dicha publicacion se encuentra inscrita a su nombre en el
Registro de Propiedad Intelectual, bajo el nimero 4 8039, con
fecha 1° de Febrero de 1980. Dicha publicacion fue reeditada
en el afio 1994, siendo entonces reinscrita en el Re gistro de
Propiedad Intelectual, esta vez bajo el numero 8650 7, con

fecha 18 de Agosto de 1994.

b) Que con fecha 8 de Noviembre de 1999, su padre, ant es
individualizado, fallecid, dejando como herederos a su
cényuge y a sus dos hijos, entre ellos, el demandad 0, siendo
concedida entonces la posesion efectiva de los bien es
quedados al fallecimiento del causante, con fecha 1 3 de
Agosto de 2001, inscribiéndose en el Registro de Pr opiedad
del Conservador de Bienes Raices de Santiago, en el afio
2002.

¢) Que en el inventario de dichos bienes, se incluy6 | as
referidas propiedades intelectuales, como consta de la

Protocolizacion del Inventario Simple de dicha masa

hereditaria, acompafiada en autos. Es precisamente a mparado
en estos derechos sucesorios y tratandose de una pu blicacién

cultural y periodistica protegida por la Ley de Pro piedad
Intelectual, es que solicitd la inscripcion del nom bre de

dominio en disputa, con el objetivo de complementar
operativamente los derechos que su familia posee so bre dicha
creacion intelectual.

3°. Que el primer solicitante acompafio los siguientes documentos,
no impugnados por la parte contraria:

1.- Copia autorizada de la Inscripcién N° 48039, R egistro de
Propiedad Intelectual.

2.- Copia autorizada de la Inscripcion N° 86507, R egistro de
Propiedad Intelectual.

3.- Copia simple del Auto de Posesion Efectiva an tes
individualizado.
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4.- Copia simple de la Protocolizacion de Inventa
Simple, antes individualizada.
5.- Ejemplar impreso de la publicacion “Guia EI M

4°. Que a fojas 26, y con fecha 25 de Septiembre de

Rodrigo Leén Urrutia, en representacion de

rio

etro”.

2008, don
METRO S.A., como

segundo solicitante y demandante , interpuso demanda arbitral de

asignacion de nombre de dominio, con sus argumentos
consideraciones, para obtener le sea asignado el do

disputa.

5°.  Sus argumentos, en sintesis, fueron:

a. Que Internet en su regulacion y evolucion ha result
incierta y errética, constituyendo un gran desafio
legisladores y jueces el intentar armonizar esta nu
realidad con los principios generales del derecho.
como en esta evolucién legal, uno de los principios
fundamentales del Derecho Econdmico dice relacion c
hecho que a los actores comerciales les asiste el d
capitalizar su trayectoria comercial, lo que se tra
Ultimo término en una proteccién al bien comin. Est
traduce en un firme y radical llamado a que una rea
como Internet no puede quebrar o negar principios e
del actuar econdmico humano. Es asi como sefiala que
presente conflicto debe ser evaluado mas alld de Ila
aplicacion simplista del principio “first come, fir
served” o principio del primer solicitante, y por e
evaluado desde una perspectiva global integral, evi
caer asi en la trampa denominada “first to file”.

b. Que su mandante, Metro S.A, es un servicio de trans
seguro y economico, convirtiéendose en las dos Ultim
décadas en un medio esencial para la actividad econ
la Regién Metropolitano; dado el caracter de estos

servicios entregados es que su mandante se ha preoc
resguardar su imagen, por lo cual protegi6 como mar

comerciales diversos conceptos, entre otros: METRO

y
minio en

ado
para los
eva

Es asi

on el
erecho a
duce en
0, se
lidad
senciales
el

st
nde ser
tando

porte
as

O6mica de

upado de
cas
RED,

METRO CLUB, CLUB METRO, METRO A METRO, METROARTE, METROBUS,

etc. Sefala entonces que el nombre de dominio de au tos
comprende una marca comercial registrada de su mand ante, y
mas aun, constituye una marca famosa y notoria a ni vel
nacional, lo cual se encuentra acreditado con la ti tularidad
de cientos de registros de marca y decenas de nombr es de
dominio que incluyen dicha marca famosa, METRO.

c. Por otra parte, sefala que el nombre de dominio en disputa,
guiaelmetro.cl, de asignarse a la parte contraria,
presentara confusiones en los clientes de METRO S.A . enla
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medida que se le asociarda al METRO y a toda su pres encia
comercial, social y nacional. Ademas, el complement 0 “guia
el” no dice nada mas que asociarse a la marca de su

mandante.

d. Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su tra yectoria
debiendo usar todos los recursos legales existentes para
evitar lo que se denomina en doctrina confusién y d ilucién
marcaria. En este caso, la parte contraria ha incur rido
precisamente en dicha conducta, al concebir el nomb re de
dominio solicitado en funcion de su mandante, vincu landolo a
una marca comercial como lo es “METRO” o la semejan za con
una empresa renombrada como “METRO S.A.".

e. Que el concepto guiaelmetro.cl se estructura en base a la
marca comercial que identifica en el mercado a su m andante,
debido a lo cual la similitud de conceptos es antec edente
suficiente para asignar el nombre de dominio en dis puta a su
mandante, de acuerdo a lo establecido tanto en el a rticulo
14 del Reglamento de Nic Chile, como en su articulo 22. En
consecuencia, sefiala que la identidad de una organi zacion
por ley y por sentido comun solo debe ser administr ada por
ella misma, resultando impensable que se genere una serie de
combinaciones que utilicen la identidad y marcas ma S
emblematicas de las distintas corporaciones. Si no se pone
atajo de inmediato a esta pretension, las mas prest igiosas
corporaciones podrian verse perjudicadas o afectada S por
este tipo de actos, en donde terceros aprovechandos e de la
inversion y posicionamiento en el mercado podrian i nscribir
los nombres de dominio basandose en sus marcas de m ayor
prestigio.

f. Que en suma, buena fe, interés legitimo, marcas y d ominios
registrados, uso efectivo, presencia comercial, tra yectoria
y posicionamientos comerciales consolidados, y una clara
mala fe de la parte contraria, son elementos que pe rfilan a
su mandante como titular de un “mejor derecho” para optar al
dominio en disputa.

6°. Que el segundo solicitante adjunté al proceso, en parte de
prueba los siguientes documentos, no objetados por la parte
contraria:
1.- Lista nombres de dominio del segundo solicitant e en que
aparece en forma principal la expresion METRO.
2.- Lista de marcas de marcas comerciales del segun do
solicitante en que aparece en forma principal la ex presion
METRO.
3.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso METR OCLUB.CL
4
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4.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso
METROEURO2008.CL

5.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso
METROEURO2012.CL

6.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso
METROPROPIEDADES.CL

7.- Fallo de asignacién a favor de metro, caso METR ORED.CL

8.- Fallo de asignacién a favor de metro, caso METR ORIE.CL

9.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso
METROTRAVEL.CL

10.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso OFI METRO.CL

11.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso PRS DMETRO.CL

12.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso
CERCADELMETRO.CL

13.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso MET ROCUBO.CL

14.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso SEX OMETRO.CL

15.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso
TUMETROCUADRADO.CL

16.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso POR METRO.CL

17.- Fallo de asignacion a favor de metro, caso UNM ETRO.CL
7°. Que a fojas 41, y haciendo uso del traslado confer ido, el
segundo solicitante lo evacud, realizando las sigui entes

consideraciones a lo expuesto por la contraria.
a) Sefala que el Unico antecedente hecho valer por la contraria

sobre el nombre de dominio es el titulo de una obra

registrada en el derecho de autor y que habria form ado parte
de la masa hereditaria en que como heredero partici pé. Se
debe entender que dicho antecedente no puede afecta r el
nombre o activos de METRO, en la medida que dicha o bra se
relaciona directamente con ella, una guia en relaci on al
metro.

b) En el evento que se use el término METRO en el titu lo de la
obra indicada, dicho uso no constituye un derecho d e
propiedad intelectual sino que una mera autorizacié n tacita

en el mejor de los casos, que metro habria dado

personalmente al autor de la obra pero que dicha

autorizacion termina con el autorizado o licenciata rio.

¢) Que el titulo de la obra no es original pues contie ne
elementos de terceros. El elemento METRO incluido p udo o no
ser autorizado, pero dicha inclusion no hace duefia del
término a quien registra la obra en el derecho de a utor, las

autorizaciones son personales.

8°. Que también a fs. 41, el segundo solicitante acompa A6 el

siguiente documento, no objetado por la contraria:
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1.- Impresion del sitio Web de Metro S.A., en que
historia partiendo de 1965, mucho antes del registr
la contraria.

9°.  Que a fojas 48, y haciendo uso del traslado conferi
primer solicitante adjunté al proceso un escrito en
expresd sus consideraciones en respuesta a lo sefial
segundo solicitante:

a. La Propiedad Intelectual es un derecho de fondo y n
mera formalidad o un tramite. Las creaciones del in
tienen un valor superior a los registros marcarios
consecuencia se encuentran amparados

constitucionalmente e incluso por convenios interna

b. La parte contraria confunde conceptos esenciales re

del sentido de un derecho que dice tener sobre la p

METRO vy derivadas. Dicho vocablo es una palabra gen

que no puede ser patrimonio exclusivo de nadie. El

Santiago es un medio de transporte publico y su gir

consiguiente actividad debe ser precisamente ésa. S

es conocido el caso del Diario PUBLIMETRO, el cual

seguird usando libremente dicha expresion, no obsta

juicios entablados por METRO S.A., en su contra.
c. Sefala ademas que sostener por la contraria que su

se funda tan sélo en el principio “first come, firs

served”, es otro despropdsito, puesto que clarament
solicitud se funda en un derecho de fondo, como lo
propiedad intelectual, que el segundo solicitante n
podido ni debido objetar, primero porque no se trat

mera marca, por lo demds genérica, y segundo porque
primera aparicion de la Guia el
independiente y pacificamente con la empresa de tra
pues se refiere a actividades y derechos

diferentes.

d. A mayor abundamiento, en la primera edicion de la G

Metro, el Director General del Metro de la época, n

se opusieron a la existencia de dicha publicacion,

el contrario, la avalaron en términos favorables ha

10°.
siguiente documento, no objetado por la parte contr

1.- Copia simple del ORD. N° 1020, de fecha 19 de
de 1979, del Ministerio de Obras Publicas, Direccio

Que también a fs. 48 el primer solicitante acompafié

Metro, que da cuenta de las expresiones antedichas,
una aquiescencia expresa a la publicacion y un reco

I6gica posibilidad de coexistencia y colaboracion.
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11°.

Que a fojas 53, con fecha 13 de Octubre de 2008, el segundo

solicitante, en sintesis, expuso:

a. Que no ha negado que la propiedad intelectual, vy
precisamente el derecho de autor, sea un derecho su stantivo,
lo que se pone en duda es que el titulo de una obra , “Guia
el Metro”, utilice un elemento que representa a su mandante,
como es el concepto METRO, y que ademas se encuentr e
descrita en la obra por ser una guia que se relacio na a su
representada.

b. Nadie desconoce la originalidad de la obra en si si no que es
el titulo el que no es original del todo por conten er, -
autorizado o no- en forma personal al autor, el ele mento
METRO. Es decir, no existe el derecho de la parte ¢ ontraria,
quien no es autor licenciado o autorizado para incl uir en
una obra el elemento METRO, y por tanto menos puede usar el
signo  METRO para individualizar un nombre de domini 0
asociado a un sitio web.

c. La proteccion que sefiala la parte contraria del der echo de
autor, trata de obras originales, y en este caso el uso del
vocablo METRO, se pudo autorizar personalmente al a utor pero
para una edicién no para su posterior uso en un sit io web,
lo cual queda en evidencia al analizar la regulacioé n del
contrato de autorizacién de derechos de autor, esta blecida
en el Articulo 20 inciso segundo.

d. Que la “Guia el metro” es autorizada en los afios 80 con
declaraciones no autentificadas de supuestos repres entantes
de METRO. En el peor de los casos esa autorizacién es
personal al autor y no pasa a terceros y menos para un uso
diverso como es pasar de una edicién en papel a usa rlo como
nombre de dominio.

e. Por otra parte, sefiala que se menciona el caso PUBL IMETRO
por la contraria, pero en ese caso existe un acuerd o de
transaccion en virtud del cual y por escritura auté ntica se
autoriza el uso en el titulo de METRO, para ciertos fines y
con una serie de restricciones.

12°. Que, a fojas 56, el primer solicitante sefialé que | e parece
oportuno que la contraria acepte haber incurrido en el error de
tratar a la propiedad intelectual como un mero tram ite 0 simple
deposito, y afirmar que ahora se trata de un derech o de fondo, o
un derecho sustantivo. Ademas, constata que la cont raria acepte la
originalidad de la obra en si, y que sélo se limite a sostener que
“su titulo no es del todo original’. Al efecto, sefi ala que el
presente conflicto se centra en establecer quien po see un mejor
derecho para detentar el nombre de dominio en dispu ta en Internet,
derecho mas bien adjetivo y formal, que vendria a ¢ omplementar de
Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 7
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modo operativo un derecho de fondo, que deriva dire
propiedad intelectual aludida. Sefiala ademas que co
tema de la autorizacién, se solicitdé autorizacion d
Metro para efectuar su publicacion, dentro del ambi
legitima iniciativa privada y del derecho de empren
econdmicas e intelectuales, sino que se tuvo la def
enviar un ejemplar preliminar a las autoridades de

de Metro,

Direccion General la que a través de un O

Ordinario, manifest6 no s6lo una aquiescencia expre
publicacién, sino que ademas la llené de elogios. N

sin embargo lo anterior como una solicitud ni tampo
otorgamiento de autorizacién, sino como una valida
manera de colaboracién entre el mundo publico y el
materias propias de su competencia. Y que con resp
PUBLIMETRO, sostiene que en torno a dicho conflicto
Presidente del Directorio de Metro S.A., sefialé pre

dicho diario no es el diario del metro, sino que es

una empresa externa, cuyo Unico vinculo es un contr
arrendamiento para la utilizacibn de espacios para

gratuitamente su diario.

13°.

contraria sefiala que no es objetivo de estos autos

Que, a fojas 61, el segundo solicitante expresé que

no original el titulo de la obra esgrimida por la ¢
fundamento de su mejor derecho. Sin embargo, es evi
titulo no es oponible a su representada para efecto
otorgue un nombre de dominio a la contraria. Y resp
PUBLIMETRO, acompafié parte de la transaccion de 200
regula el uso de dicho titulo en forma expresa, aut

METRO S.A. De otra parte, indico que la parte contr
autorizada a usar la marca y razén social metro par

dominio que identifique un sitio web o correos elec

usos que se relacionan, ademas directamente, con la

y razon social de su representada. Por lo anterior

nombre de dominio corresponde en derecho a su manda
antecedentes de la contraria (nicamente han generad

ilusién de derecho que no afecta el mejor derecho d

14°.

proceso el siguiente documento, signado con la pagi

Que, también a fs. 61, el segundo solicitante adjun

de la transaccion entre los administradores de PUBL
representada que prueba el error que sufre el funda
contraria expuesto en autos, y que no fue objetado
contraria.
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15°.  Que, a fojas 68, y con fecha 30 de Octubre de 2008, este
Tribunal recibi6 la causa a prueba, fijando como he chos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, los sig uientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nhombre de dominio
guiaelmetro.cl.

2.- Utilizacion efectiva que las partes han hecho d el nombre o
denominacién  guiaelmetro.cl.

16°. Que, a fojas 69 el primer solicitante y en relacié n al
primer punto de prueba, ratific6 en todas sus parte s lo expuesto
en sus escritos anteriores, y fundamentalmente el h echo de tener
inscrito el nombre de dominio con antelacién a cual quier otro
interesado. El derecho de fondo en el que se susten ta es la
propiedad intelectual que su familia y él mismo han detentado
pacificamente relativa a la publicacion Guia ElI Met ro. Y en
relacién al segundo punto de prueba, sefialé que por prudencia no
ha utilizado el dominio hasta no dar por terminado este conflicto.

A la inversa, el nombre “Guia el Metro” se ha ocupa do
comercialmente desde 1980, sin ningun tipo de contr atiempo y con
el beneplacito de las autoridades del Metro.

17°. Que, a fojas 71 y atendido el mérito de autos, con fecha 18
de Nov. de 2008, este Tribunal cit6 a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes exp resados

y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el confli
centra en determinar cudl de las dos partes en conf
mejor derecho, en cuanto a la asignacién del nombre
disputa, guiaelmetro.cl .
SEGUNDO: Que don
motivo por el cual estda amparado por el principio e

materia, conocido como “First come, first served”,

primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso
probarse un mejor derecho por parte de la contraria
dominio debe asignarse a quien primero solicitd su

Este principio debe considerarse como principio de
debido a que su utilizacién es procedente sélo cuan
antecedentes de hecho o de derecho que permitan jus

asignacion del nombre de dominio a otro solicitante

cto de autos se
licto posee el
de dominio en

HUGO KNUST BRAVQes el primer solicitante,

xistente en la
o Principio del
de no poder
, el nombre de
inscripcion.
Gltima ratio,
do no existan
tificar la
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TERCERO: Que en estos autos, METRO S.A,,
solicitante y demandante en autos, quien para efect

un interés legitimo sobre la denominacién en disput
acreditado ser el titular de diversas marcas comerc

de diversos nombres de dominio que contienen la den
METRO, ya sea de forma Unica o en conjunto con otra
ademas, ser una empresa dedicada al transporte de p

Regién Metropolitana, gozando de amplio reconocimie

como su marca y denominacién METRO, la cual por si

los caracteres de fama y notoriedad requeridos. Ade

la contraparte estructura sus peticiones basandose

que, como obra amparada por el derecho de autor, no
criterios de originalidad necesarios en su titulo,

el Metro”, puesto que Metro S.A no ha otorgado una

valida para incluir dicha denominacién en aquella o
embargo, y aun considerando que existe un documento
consta la aquiescencia en relacién a dicha publicac

presente que la autorizacibn a lo mas se extiende d
personal al autor, y bajo ningln concepto se extien

herederos, como es el caso de autos.

CUARTO: Que el primer solicitante, para efectos de acredita
legitimo derecho sobre el nombre de dominio en disp

entre otros el heredero legitimo de los bienes qued
fallecimiento de su padre, don Hugo Knist Rodriguez
creador de la obra intelectual denominada “Guia El

fue debidamente inscrita en el Registro de Propieda

en el afio 1980, a la fecha de su creacién, y por se

afio 1994, fecha en la cual fue reeditada. Dicha obr

de la masa hereditaria de su padre, por lo cual el
solicitante se encuentra en la posicion de legitimo

los derechos atingentes a dicha publicacién. Sefiala

dicha obra se encuentra amparada desde el ambito de
Intelectual, el cual es un derecho sustantivo o de

solicitud de dicho nombre de dominio viene a ser un
formal, que viene a complementar entonces aquél der

antes mencionado, teniendo por fin complementar ope

dicha publicacion, dentro del mundo de Internet.

QUINTO: Que, este Tribunal estima que el segundo solicitant
acreditado fehacientemente ser el titular de distin
comerciales, asi como de diversos nombres de domini
la expresion METRO, distintiva de su actividad come
“el transporte de pasajeros” en la Region Metropoli
Subterraneo  denominado

de un Ferrocarril

Metropolitano o simplemente, Metro, con lo cual tod

cominmente

es el segundo
os de acreditar
a, ha
iales, asi como
ominacion
s. Sefiala
asajeros en la
nto tanto ella
misma goza de
mas, sefiala que
en una guia,
goza de los
a saber, “Guia
autorizacion
bra. Sin
en el cual
i6n, se tiene
e forma
de a sus

run
uta, sefiala ser
ados al
, quien es el
Metro”, la cual
d Intelectual
gunda vez en el
a forma parte
primer
heredero de
entonces que
la Propiedad
fondo, y que la
derecho
echo sustantivo

rativamente

e ha
tas marcas
0 que contienen
rcial, a saber,
tana, a través
Tren

o lo anterior
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hace tener presente a este Tribunal, que el segundo
demostrado tener interés legitimo en esta disputa,
base el riesgo de dilucion de marca, y la afectacié
término de los principios de ética mercantil y comp
Este Tribunal sin embargo estima que, sin desestima
proteccién que desde el ambito del Derecho Marcario
marca METRO, se hace presente a las partes que dich
encuentra limitada por el principio de especialidad

cual determina que dicha proteccion se encuentra li

las clases en las cuales se encuentra registrada, p
derechos que intenta esgrimir la contraparte se enc
limitados en relacién a los productos o servicios p
inscrito dichas marcas comerciales,

se han no encon

acreditado en autos que los derechos emanados de la
del

actividades comerciales o productos para los cuales

intelectual primer solicitante, sean contrarios
la marca comercial del primero, con lo cual este Tr

estima que el pretendido derecho marcario respecto
denominacién METRO, es a lo menos insuficiente para
si misma  una condicion de mejor derecho a favor de la parte

invoca.

SEXTO: Que, en relacion al riesgo de confusion o error que
el segundo solicitante, este Tribunal hace presente
solicitante ha hecho lo que se denomina en doctrina
legitimo o “fair use”, con respecto a la denominaci
Metro”, entendida como denominacion central del nom

en disputa. Es asi como el solicitante ha realizado
sostenido en el tiempo, mediante la referida public
propiedad, es decir “Guia el Metro”, no existiendo

lapso de tiempo antecedente alguno que permita a es

creer que existe o ha existido riesgo de confusion
publicacién y la denominacion METRO del segundo sol
que si bien la publicacion del primer solicitante s
precisamente al Ferrocarril Urbano, se debe tener p
dicha denominacion es genérica, y es por este motiv
S.A, tampoco puede pretender, so pretexto de ser el
marcas comerciales al efecto, arrogarse una protecc

sobre dicho término o denominacion, en desmedro de

del trafico econémico que puedan hacer un uso legit
expresion dentro del ambito econémico, como es el ¢

en el cual existe una publicacion que, si bien util
denominacién dentro de su titulo, corresponde a una
que actia ante los consumidores como un elemento di
diferenciable de la actividad principal de METRO S.

transporte de pasajeros, motivo por el cual este Tr

solicitante ha
teniendo como
n en ultimo
etencia leal.
r la debida
se ofrece a su
a proteccion se
marcaria, el
mitada por la o
or ende, los
uentran
ara los cuales
trandose
obra
a las
fue registrada
ibunal entonces
a la
configurar por_

que lo

avizora
que el primer
un uso
on “Guia El
bre de dominio
un uso
acién de su
durante dicho
te sentenciador
entre dicha
icitante, ya
e refiere
resente que
0 que METRO
titular de
ibn erga omnes
otros actores
imo de dicha
aso de autos,
iza dicha
publicacién
stinto y
A, a saber, el

ibunal no
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avizora el riesgo de confusién y error al cual se r

segundo solicitante.

SEPTIMO: Que este Tribunal hace presente que el primer solic
ha demostrado ser titular legitimo de los derechos
intelectual sobre la publicacion denominada “Guia e
calidad de heredero del autor de dicha obra intelec
acredité con la documentacion legal pertinente no o
contraria. Que la proteccioén intentada desde el De
sobre dicha obra alcanza no tan sélo a la obra, sin

su titulo, por lo cual este Tribunal encuentra un j

a las aseveraciones vertidas por el primer solicita

que posee proteccidn proveniente desde el ambito de
Propiedad Intelectual. Este Tribunal advierte a las
dicha circunstancia, sin embargo, es tan so6lo uno d
gue este Tribunal tendra en consideracion para la r
presente conflicto, haciendo presente que las difer
ambas partes respecto a la utilizacién efectiva de

del segundo solicitante, en el titulo de la obra in

primero, es materia que escapa a la competencia de

efiere el

itante
de propiedad
| Metro”, en su
tual, lo que
bjetada por la
recho de Autor
0 que ademas a
usto fundamento
nte, en torno a
| Derecho de
partes que
e los motivos
esolucion del
encias entre
la denominacion
telectual del

este Tribunal

Arbitral, por lo cual no se hara pronunciamiento so bre dicha
controversia, sino que tan sélo se tendra en consid eracion que,
hasta el momento, el primer solicitante ha demostra do
fehacientemente tener derechos adquiridos en torno a la
denominacién “Guia el Metro”, en virtud del Derecho de Autor,
sobre la obra anteriormente sefialada. Estamos en pr esencia de

propiedad intelectual o “intelectual property” resp
creada por el antecesor del actual solicitante Sr.

ecto de la obra

Knust, o lo que

se denomina el derecho de autor, o propiedad intele ctual
propiamente tal. Y asi en el ambito del derecho de autor , el
autor -o el titular- de una obra original, como es el caso de
autos, tiene facultades para reproducirla materialm ente,
publicarla, adaptarla, explotarla comercialmente o vindicar la
paternidad, porque por el solo hecho de haberla cre ado, en ese

momento y sin solemnidad alguna, la incorporé a su

otra parte, es legitimo entonces que su actual prop

su derecho y como tal, pretenda darle el uso que es
ejercicio de su derecho y por ello solicito el regi

de dominio que hoy se discute.

OCTAVO: Que este Tribunal

correlacién estrecha entre el primer solicitante y

estima entonces,
dominio en disputa, a saber, guiaelmetro.cl,
pretender desmerecer que existe una correlacién asi

segundo solicitante y dicho nombre de dominio, es a

quien le asiste una similitud tal entre ambos térmi

patrimonio. De

ietario invoque
time al

stro del nombre

que existe una

el nombre de

toda vez que, sin

mismo entre el
| primero a

nos que permite
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a este Tribunal tener en consideracion que es a est
quien le corresponde entonces una similitud mas est
denominacién que detenta, y el nombre de dominio en
motivo por el cual ser4 un antecedente a tener en ¢

resolucion de la presente controversia.

NOVENO: Que este Tribunal, por lo anteriormente expuesto, e
que el primer solicitante posee un interés legitimo
nombre de dominio en disputa, toda vez que ha alleg
proceso diversos antecedentes que han hecho formar
este Tribunal, que dicho solicitante ha actuado de
inscribir para si dicho nombre de dominio. A mayor
el principio de la buena fe es un principio que tra
s6lo nuestra legislacion positiva, sino que es un p
fundamental de todo nuestro ordenamiento juridico,
reflejado en consecuencia en diversas areas del der
como este principio también encuentra cabida en la
Name Dispute Resolution Policy
Controversias en materia de Nombres de Domino, cono
politica desarrollada bajo el seno de la Internet C
Assigned Names and Numbers (ICANN), quien es el org
de la materia a nivel internacional, politica que e
ademas por la OMPI y en el particular, por diversos
locales, como es nuestro caso. En el particular, di
dispone en su articulo 4, letra c, que:
circunstancias siguientes, entre otras, demostrara
sus legitimos intereses sobre el nombre de dominio
parrafo 4. A) ii) en caso de que el grupo de expert
gue estan probadas teniendo en cuenta la evaluacion
todas las pruebas presentadas:

i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la contr

usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efect

preparativos demostrables para su utilizacion,

nombre correspondiente al hombre de dominio en rela

con una oferta de buena fe de productos o servicios
i) Usted

organizacion) ha sido conocido corrientemente por

(en calidad de particular, empresa u

nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido der
de marcas de productos o de servicios; 0

ii)

nombre de dominio, sin intencibn de desviar a

e ultimo a
recha entre la

disputa,

uenta para la

stima
sobre el
ado a este
convicciéon en
buena fe al
abundamiento,
sciende no tan
rincipio
encontrandose
echo. Es asi

Uniform Domain

o Politica Uniforme de Solucién de
cida como UDRP,

orporation for
anismo rector
S recogida
reglamentos
cha politica

“(...)Cualquiera de las

sus derechos o

a los fines del

0s considere

que efectle de

oversia,

uado

O un

otra

e |

Usted hace un uso legitimo y leal o no comercial de I

los

consumidores de manera equivoca o de empafiar el bue n

nombre de
cuestién con animo de lucro.
de

sefialadas, la condicion sefialada bajo el numeral ii

Este Tribunal entonces, considera que las condic

la marca de productos o de servicios en

iones

) se cumple de
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manera Optima por el primer solicitante, en relacié n al nombre de
dominio en disputa, guiaelmetro.cl

DECIMO: Que la circunstancia de encontrarse amparado el pri mer
solicitante ademas por el principio “First come fir st served” o
principio del primer solicitante, se estimara por e ste juez
arbitro como argumento para desechar la demanda de oposicion,
puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a
éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio di sputado. Prima
entonces, por analogia, en opiniébn de este arbitro “el criterio
del fair use” mencionado precedentemente, y en Ulti mo término la
proteccién de la buena fe, como principio rector de nuestro
ordenamiento juridico, criterio ademas recogido por la UDRP,
desarrollada por ICANN, politica que reconoce la ap licacion del
criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, vy la

Reglamentacién de NIC Chile.

UNDECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe

ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cu anto debe
resolver en el sentido que la prudencia y la equida d le indiquen,

y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este
procedimiento. Que justamente sobre la base de esto s principios es
que este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los
antecedentes hechos valer por el primer solicitante para respaldar
sus pretensiones, creandose la conviccion mas absol uta de que es a
éste Ultimo a quien le corresponde un mejor derecho sobre el
dominio en disputa, y por ende, a quién debe asigna rsele el nombre
de dominio  guiaelmetro.cl, conviccion que es obtenida entonces del

examen de todas las argumentaciones y probanzas hec has valer en el

presente juicio por ambos solicitantes.

DUODECIMO:Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la
asignacion del nombre de dominio guiaelmetro.cl al primer
solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este
Tribunal sin embargo, hace expresa consideracion en el sentido de
gue se mantienen a salvo en relaciéon al particular, las demas
facultades que al segundo solicitante en derecho co rrespondan, y
expresamente en las diversas materias en conflicto que escapan a

la resolucién de este Tribunal Arbitral.

DECIMO TERCER:Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en lo s
articulos 636 y siguientes del Cadigo de Procedimie nto Civil, y en

el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediacio n y Arbitraje

de la Reglamentacidon para el Funcionamiento del sis tema de Nombres
de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejo r derecho o

legitimacion, y a la prudencia y equidad,
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SE RESUELVE:

1.- Rechazar la demanda de oposicidn interpuesta por Metro S.A.

2.- Asignar definitivamente el nombre de dominio guiaelmetro.cl al
primer solicitante, don HUGO KNUST BRAVO, Rut 9.606.323-7

Devuélvanse al primer solicitante, los documentos acompafiados a
fs. 18.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta
certificada y ademas por correo electronico, con fi rma digital, y

por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archiv 0.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sadéa Azar, Notario Titular de Sa ntiago.
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