ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO METALEXCHILE.CL

Oficio NIC 15328-2012

Santiago, 22 de Octubre de 2013.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por oficio NIC 15328-12, se notifico a éste arbitro su nombramiento como tal en el

conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "metalexchile.cl”.

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 11 de Enero de 2012, acepté el cargo y fijé
la fecha y lugar para la audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 20 de
Enero de 2012, a las 10:50 horas, lo que se notificd a las partes por carta certificada y a NIC Chile

por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 20 de Enero de 2012, se efectta el comparendo de conciliacién y/ o
de fijacion de procedimiento, al que asiste don Paul Juppet por A Lillo y Compafiia Limitada. No
asiste Xaviera Tapia Espinosa Servicios de Ingenieria y Construccion ni nadie que lo represente.

En vista de lo anterior, no hubo conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 20 de Enero de 2012, se notifica a todas las partes el procedimiento

arbitral a seguir por correo electrénico.

QUINTO: Que, con fecha 3 de Febrero de 2012, Noelle Jeanneret Simian, en representacion de A
Lilo y Compaiiia Limitada, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para

asignacién del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su presentacion lo siguiente:



1.- Que, con fecha 28 de julio de 2011 el primer solicitante, Ximena Monica Tapia Espinosa
Servicios de Ingenieria y Construccion E.I.R.L., solicito para si la asignacion del nombre de

dominio ‘metalexchile.cl’ de autos.

2.- Que, al detectar la existencia de dicha solicitud, A. Lillo y Compafiia Limitada procedi6 a
solicitar para si la asignacién del mismo nombre de dominio con fecha 02 de agosto de 2011,
atendido a que es posible advertir que el dominio ‘metalexchile.cl’ hace directa alusion a su marca
y nombre de fantasia METALEX, con el que mi representado opera desde al menos mayo de 2001

(fecha en la que solicité el dominio ‘metalex.cl’).

3.- Que, cabe hacer presente que a mediados de 2002, mi mandante experimentd una
modificacion social que da cuenta de su facultad de operar bajo los nombres de fantasia
METALEX, METALEX.CL y METALEX LTDA.

4.- Que, el nombre METALEX -surgido de la combinacién del segmento MET (tomado de la
palabra “metalurgia”) con el apodo ALEX (como conocen a don Alejandro Lillo Ramirez, uno de los
socios de A. Lillo y Compafiia Limitada y de profesion Ingeniero Civil Metalurgico)- que el segundo
solicitante se ha desarrollado y posicionado en el giro de la metalurgia tanto en nuestro mercado
como también en el ambito internacional, prestando servicios para diversos actores en el ambito

minero e industrial en general.

5.- Que, A. Lillo y Compaiiia Limitada es especialista en disefio y suministro de tecnologias y
equipamiento para plantas de tratamiento de metales no ferrosos, opera como integrador
tecnoldgico con proveedores especializados en el suministro de componentes requeridos para
procesos hidrometalurgicos y electroquimicos, buscando también generar sinergias entre
fabricantes (que requieren apoyo técnico y comercial) y sus potenciales clientes. Para estos
efectos, A. Lillo y Compafiia Limitada ha establecido una red integrando fabricantes y clientes.
Dicha red no sdlo funciona desde un punto de vista comercial, sino también a nivel de
coordinacion interdisciplinaria en los proyectos en que se aplican estos productos y/o que
requieren soluciones técnicas. Los fabricantes asociados a la red de mi mandante se encuentran a
lo largo de todo el mundo, en paises tales como Australia, Pert, Canada, Inglaterra, Estados
Unidos de América y Francia, ademas de Chile.



6.- Que, A. Lillo y Compafia Limitada ha desarrollado y posicionado fuertemente en el rubro
durante méas de una década, prestado, como se dijo, servicios en el ambito minero e industrial en
general, lo que lo ha llevado a proteger su nombre, tanto como dominio de internet como marca
comercial: En cuanto nombre de dominio, mi mandante tiene asignado a su nombre ‘metalex.cl’

desde 24 de mayo de 2001 y con el cual opera su sitio web www.metalex.cl.

7.- Que, A. Lillo y Compaiiia Limitada es, asimismo, titular del nombre de dominio ‘metalexinc.cl’,
el que fue asignado a su favor con ocasién de un conflicto similar al de autos y que fue objeto de

transaccion.

8. Que, en lo relativo a proteccion marcaria, A. Lillo y Compaiiia Limitada es titular de registros de
marca METALEX denominativa y de marca METALEX mixta, para distinguir los siguientes

servicios de las clases 35, 37, 40 y 42 Clasificador Internacional de marcas comerciales:

9.- Que, como se puede apreciar sin dificultad alguna, la denominacién ‘metalexchile’ que
considera el dominio en disputa es cuasi-idéntica al nombre METALEX previamente usado y
registrado por mi mandante. La voz CHILE no constituye en absoluto un elemento distintivo puesto
que la identificacién con el territorio chileno es un factor que se relaciona naturalmente con mi

mandante al ser su pais de origen y donde y desde donde presta servicios.

10.- Que, es preciso tener en consideracidn el uso que el primer solicitante da en el hecho al dominio
en disputa a través del sitio www.metalexchile.cl, quedando en evidencia que los productos y servicios
que ofrece se encuentran estrechamente vinculados a los de mi mandante y definitivamente cubiertos
por las coberturas de los registros de la marca METALEX de su propiedad. En efecto y segun se
desprende del sitio web en cuestion, el primer solicitante ofrece servicios de ingenieria y de
construccion —incluso haciéndose denominar Metalex E.LR.L- en circunstancias los mismos se
encuentran precisamente protegidos por los registros No. 888.707, 888.710, 888.709 y 888.712 de la
marca METALEX en su versidn denominativa y mixta, respectivamente y son estrechamente
relacionados, encontrandose la mayor de la veces comprendidos, con los servicios que presta mi

mandante.

11.- Que, a mayor abundamiento y tal como se desprende de las bases de datos del Servicio de
Impuestos Internos (en la seccion “Consulta de Situacion Tributaria de Terceros” del sitio web



www.sii.cl), el primer solicitante se encuentra inscrito con las siguientes actividades econdmicas:
construccion de edificios completos o de partes de edificios, y servicios de ingenieria prestados

por empresas.

12.- Que, de todo lo antes expuesto se concluye sin dificultad que el dominio en disputa infringe el
articulo 14 del Reglamento en cuanto: i) atenta contra derechos validamente adquiridos por
terceros, y ii) por contrariar los principios de la ética mercantil y atentar contra los de la
competencia leal, atendidos los riesgos que entrafia su uso por parte de terceros, en este caso,

por el primer solicitante.

13.- Que, el dominio de autos atenta contra derechos validamente adquiridos por mi mandante al
considerar como elemento preponderante la expresion METALEX que, como se dijo, constituye el
nombre de fantasia de A. Lillo y Compafiia Limitada y se encuentra también inscrita como marca
comercial y como nombre de dominio. Debido a la proteccion marcaria de la que goza mi
representada, el uso del dominio ‘metalexchile.cl’ para identificar y comercializar productos y
servicios relacionados con la construccion y la ingenieria incluso satisface el tipo penal del articulo
28 letra a) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

14.- Que, el uso del dominio ‘metalexchile.cl’ por el primer solicitante también satisface los
supuestos de hecho que se describen en el articulo 3° de la Ley 20.169 que Regula La
Competencia Desleal, que en su definicion genérica considera como una conducta contraria a la
buena fe la que por medios ilegitimos persigue desviar clientela de un agente del mercado. Dicho
uso configura también los supuestos del articulo 4° letra a) del mismo cuerpo legal, por prestarse
el uso del dominio en cuestion para aprovecharse indebidamente de la reputaciéon ajena,

atrayendo al consumidor para ofrecer servicios relacionados.

15.- Que, de todo lo anterior se concluye, pues, que el dominio ‘metalexchile.cl’ se contrapone a lo
dispuesto por el articulo 14 del Reglamento que, como se dijo, estipula que “sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre
[...] los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos

validamente adquiridos por terceros”.



SEXTO: Que en un otrosi, acompafia como elemento probatorio los siguientes documentos:

1)

7)

Copia de la inscripcion del extracto de la escritura de constitucion de A. Lillo y Compaiiia
Limitada, que rola a fojas 775 numero 642 del Registro de Comercio de Santiago del afio
1999, junto a un certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices y Comercio de
Santiago dando cuenta que el documento esta conforme con su original;

Copia de la inscripcion del extracto de la escritura de modificacion de A. Lillo y Compafiia
Limitada (en virtud de la cual mi mandante adoptd formalmente los nombres METALEX,
METALEX.CL y METALEX LTDA. como nombres de fantasia), que rola a fojas 15365 numero
12671 del Registro de Comercio de Santiago del afio 2002, junto a un certificado emitido por
el Conservador de Bienes Raices y Comercio de Santiago dando cuenta que el documento
esta conforme con su original;

Impresién tomada de la base de datos de NIC Chile, de que da cuenta del hecho de ser mi
mandante asignatario de los dominios ‘metalex.cl’ y ‘metalexinc.cl’;

Impresién tomada de la base de datos de NIC Chile, de que da cuenta de la antigliedad del
dominio ‘metalex.cl’ asignado a mi mandante;

Impresion tomada de la base de datos de la pagina web www.inapi.cl, de donde se desprende
la titularidad de mi mandante respecto de siguientes registros de marca comercial Nos.
915.734, 888.707, 888.708, 888.709, 915.735, 888.710, 888.711, 888.712, todos de la marca
METALEX en version denominativa y en version mixta;

Impresion de la pagina web www.metalexchile.cl y de sus contenidos, de donde se desprende
el uso que el primer solicitante ha dado al dominio en disputa, y

Impresién obtenida de la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (en la seccion

“Consulta de Situacion Tributaria de Terceros” del sitio web www.sii.cl), de donde constan las



actividades econdmicas con las que el primer solicitante se encuentra inscrito ante dicho

organismo.

SEPTIMO: Que, con fecha 13 de Marzo de 2012, se proveyd la presentacion de A. Lillo y
Compafiia Limitada, dandosele traslado a la primera solicitante. Esta resolucién fue notificada a

las partes por correo electrénico.

OCTAVO: Que, con fecha 18 de Octubre de 2013, y atendido que el primer solicitante no efectuo
diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se cit6 a la partes a oir

sentencia. Dicha resolucion fue notificada a las partes por correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Ximena Monica Tapia Espinosa
Servicios de Ingenieria y Construccion E.LLR.L., la calidad de primer solicitante obrando a su favor

el principio first come first served.

SEGUNDO: Que, asimismo, el primer solicitante no efectuo presentaciéon alguna durante el
proceso, sin acreditar ningun derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es mas, todo el
proceso prosiguid en su total rebeldia. Asimismo, este arbitro intento conocer el actual uso que el
primer solicitante hace del nombre de dominio lo que fue imposible determinar pues se encuentra

inactivo.

TERCERO:. Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido
determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de

buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental
aportada, que A. Lillo y Compafiia Limitada es titular de la marca comercial “METALEX”, registros
Nos 915.734, 888.707, 888.708, 888.709, 915.735, 888.710, 888.711, 888.712. Que, asimismo, el



nombre materia de esta arbitraje involucra directamente a su nombre de fantasia, que es parte de
su razon social, de manera que ademas de constituir una marca registrada, se trata de un atributo
de la personalidad. Basado en lo anterior, en este caso a éste Arbitro no le cabe duda sobre la
motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su

conducta de buena fe.

QUINTO: Que, por otra parte, el segundo solicitante ha acreditado que la expresion ya se
encontraba en uso antes de la traba de la litis, de manera que sus derechos sobre la expresion ya
habian sido dados a conocer a la opinién publica por distintas publicaciones, que en su

oportunidad no fueron objetadas por el primer solicitante.

SEXTO: Que, dado que el segundo solicitante ha demostrado ser los creadores y legitimos
solicitantes de la marca “metalex”, la incorporacion de la expresion CHILE es irrelevante pues
corresponde al nombre como se identifica a nuestro pais y es de uso comun en la red y no

constituye un elemento diferenciador, sino por el contrario un elemento perturbador.

SEPTIMO: Que, la asignacion del nombre de dominio en conflicto a nombre de los primeros
solicitantes, traeria como consecuencia la confusion por parte del mercado respecto de los
servicios y productos ofrecidos, ya que con toda razén los consumidores asociarian 10s servicios
ofrecidos a través del nombre de dominio “matalexchile.cl” con la marca y proyecto comercial del

segundo solicitante.

OCTAVO: Que, entonces queda por establecer si la concesion del nombre de dominio al
segundo solicitante ocasionaria confusion entre los consumidores y usuarios, cuestién que a juicio
de este Arbitro no se producira, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer
solicitante. Que, por lo demas, lo anterior esta ratificado por el hecho que el primer solicitante no
ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo

solicitante.

NOVENO: Que, entonces es posible concluir que la expresion metalexchile.cl se vincula
preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignacion al primero produciria confusion en

el mercado.



DECIMO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first
served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que A. Lillo y Compafiia Limitada es titular
posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decision no

importa la lesién de derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

UNDECIMO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del
segundo solicitante conductas que pudieren considerase refiidas con la buena fe, éstas son sélo
presunciones, 1o que a juicio de este arbitro son insuficiente para condenar en costas al primer

solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas sefialadas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de

dominio " METALEXCHILE.CL”, asignandose, en consecuencia a A. Lillo y Compafiia Limitada.

SEGUNDO: Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese y notifiquese a NIC Chile por correo electrdnico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvid Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acuna



