Fallo arbitral por dominio “"metapro.cl”

MANUEL HERNANDO CESPEDES GOMEZ
—v—

VIERA FLORES MANUEL REP. (SARGENT & KRAHN)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 08 de Agosto de 2011

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 13.982, de 31 de Marzo de 2011, el
cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del

nombre de dominio “metapro.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: MANUEL HERNANDO CESPEDES GOMEZ.
particular, cuya no consta en autos, RUT N© 08.801.028-0,



domiciliado en Frank Lomas 3137, Fundo El Venado, San Pedro de la
Paz, Concepcidén, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio “metapro.cl”
Noviembre de 2010, a las 21:38:41 horas GMT y MANUEL
DAGOBERTO VIERA FLORES, particular, cuya profesion no se

acredita en autos, RUT N° 05.997.929-9, representado por Sargent &

, €l cual pidié a su favor el dia 26 de

Krahn, ambos domiciliados, para estos efectos, Avda. Andrés Bello
2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de
segundo solicitante del mismo nombre de dominio “metapro.cl”, el
cual pidid a su favor el dia 10 de Diciembre de 2010, alas 21:18:02
horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 11 de Abril de 2011, la cual
rola en autos, el suscrito aceptd el cargo y jurd desempefarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 26 de
Abril de 2011, a las 09.30 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacidn referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segin consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan en los

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 26 de Abril de 2011, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia del primer solicitante, don MANUEL
HERNANDO CESPEDES GOMEZ, quien comparecié personalmente y
de don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, Habilitado en Derecho,
quien comparece por el segundo solicitante don MANUEL VIERA
FLORES, representado por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y

delegaciéon de poder que el tribunal tuvo presente y por acompafados



los documentos respectivos. El arbitro procedid calificar la
consignacion decretada estimandola bastante y acto seguido el
tribunal fijo las normas de procedimiento a las que se ceiira la
controversia, todo ello segln consta del acta levantada al efecto que

rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 04 de Mayo de 2011, se notificd a las partes
el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en el

expediente.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante MANUEL VIERA
FLORES, representado por Sargent & Krahn, mediante escrito
presentado por la abogada dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES,
solicita la asignacion del nombre de dominio “metapro.cl”, basado en
los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, reproducidos

segun el texto de su demanda:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- BREVE RESENA DE MANUEL VIERA FLORES Y

METAPROJECT INGENIERIA E INNOVACION SA:

MANUEL VIERA FLORES, es el duefio y fundador de la reconocida empresa
METAPROJECT INGENIERIA E INNOVACION S.A. Actuaimente y desde sus inicios se

desempena como el gerente general y representante legal de la misma.



METAPRO.JECT INGENIERIA E INNOVACION S.A., fue creada en el ano 1992
con el propdsito de resolver problemas de gestion en el campo minero e induslrial,
apoyando eficientemente la loma de decisiones bajo escenarios de riesgo e
incertidumbre, Gracias a una sdlida formacion en el area economica y financiera,
METAPROJECT se ha consolidado como una de las empresas mas relevantes del area
de la ingenieria de proyectos con mas de un millén de horas de consultorias a diversas
compafilas mineras e industriales.

En la actualidad, METAPROJECT cuenta con un equipo multidisciplinario de
profesionales allamente calificados en diversas areas y con vastos conocimientos de los
tltimos avances tecnolégicos y de las nuevas metodologias de resolucion de problemas.

METAPROJECT cuenta con instalaciones y oficinas en las ciudades de Santiago y
Rancagua, en las gue se desempena y ofrece servicios al resto del pais. Entre sus
principales campos de ocupacitn y competencias podemos encantrar; el andlisis de
riesgo, Project managment, consultorias en andlisis financiero y opciones reales,
Ingenieria industrial, estudios en gestién y Recursos Humanos, estudios de factibilidad de
proyectos industriales y el mangjo de residuos ambientales, entre muchos ofros.

A la fecha, METAPROJECT se ha especializado en diversas areas econdmicas de
nuestro pais, cumpliendo siempre una labor de calidad y que apunta a aobtener una
maximizacién en el rendimiento de las empresas y proyectos que asesora. Entre sus
divisiones mas importantes podemas enconirar la division minera, division de inspeccidn,
division industrial, de procesos, de proyeclos, de anélisis y de gestion ambiental.

El amplio espectro de competencias que maneja METAPROJECT, le ha otorgado
un gran reconocimiento y prestigio en su rubro, que ha consolidado gracias a su vision de
empresa, que busca posicionarla como lider en proyectos de ingenieria y gestion en base
a soluciones confiables, innovadoras y rapidas, agregando valor al negocio de sus
clientes, En sus més de 19 afios en el mercado METAPROJECT ha desarrollado
exitosamente alrededor de 700 proyectos, dando cuenta de su éxilo y posicionamiento en

el mercado.



2. REGISTROS MARCARIOS DE MANUEL VIERA FLORES.

Nuestra representada cuenta con marcas comerciales como
parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y
proteger sus inversiones. Dichas marcas se encuentran debidamente
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

(“INAPIL").

+ Registro N° 789.694, METAPRQJECT, mixta, para distingurr “servicios
de asistencia en la direccion de negocios o proyecios mineros e

industriales; importacion, exportacién con representacion de toda

clase de articulos y productos, servicios de construccion y montaje

de obras; mamtencion, instalacion y reparacion de equipos mineros,
instituto o centros de capacitacién o ensefianza laboral y/o educacional,
servicios de asesoria y consultoria en ingenieria minera e indusirial;
alquiler de material para explotaciones mineras; trabajos de ingenieros;
estudios de proyectos mineros e industriales,.” en clases 35, 37, 41 y
42.

» Registro N® 793.555, “METAPROJECT", mixta, para distinguir servicios

en clases 35, 37, 41 y 42.



Como se puede constatar de estos registros, mi mandante tiene un vinculo real y
legitimo con la expresion METAPROJECT, fundado en sus marcas para distinguir la
empresa y servicios de ingenieria y gestion empresarial del mismo nombre. Este
antecedente nos da las primeras luces de que es mi mandante quien tiene un mejor
derecho respecto del nombre de dominio de autos.

Copia de los cerlificados de registro correspondientes se acompanan en un otrosi

de esta presentacion.

3.-TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIO RELACIONADOS.

Es reconocida y logica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios
mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario de la Red asociara
inmediatamente el nombre de dominio *“METAPRO.CL" a un sitic web can informacién
relativa a los reconocidos servicios de ingenieria y gestion empresarial que
METAPROJECT ha desarrollado, lo que evidentemente no es asi.

Resulta pertinente destacar que mi mandants ya es titular de un nombre de

dominio muy similar al dominio de autos, ¥ que tiene por objelo distinguir y proteger su

denaominacion v marca en Intermet. A sabear:

« METAPROJECT.CL




Asl las cosas, como primera conclusién podemos sefialar que la empresa y
servicios de ingenieria y gestion empresarial de mi mandante, efectivamente se distingue
e identifica en Internet por medio de 1a expresion “METAPROJECT™, razdn por la cual los
usuarios podran logicamente inferir que el concepto METAPRO corresponde a esta
reconocida empresa, induciéndolos a error y confusion, ya que el demandado de autos en
nada se relaciona con mi mandante.

Como se observa, el demandado de aulos procedid a solicitar como nombre de
dominio la expresion “"METAPRO", quitando las letra “JECT" al signo distintivo de la
razon social, marca registrada y nombre de dominio de la empresa mi mandante, lo
que perfecta y ldgicamente podria ser considerado por los usuarios como una
abreviacién del signo por el cual se distingue mi mandante y sus servicios en el
mercado e Internet, razdn por la que sostenemos que con la solicitud del
demandado sélo se aumenta el riesgo de confusion ya que cualquisr usuario de Internet
enfrentado al nombre de deminio *“METAPROJECT.CL" podra légicamente inferir que se
trata de un sitio perteneciente a mi mandante —que desde su origen ha sido reconocido

por el signo “METAPROJECT", confusamente similar al dominio de autos.

Resulta claro que, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominie
METAPROJECT.CL se vera inducido a confusién yfo error en cuanto a la procedencia de
los bienes o servicios alli publicitados, mas aun considerando que, como se expondra y
consta de los documentos que se acompafan en el otrosi de aesta presentacion, los

servicios que mi mandante distingue bajo la marca METAPROJECT cuentan con una

real, efectiva y profusa presencia en Internet.



4. VINCULACION ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO

SOLICITADO METAPRO.CL Y MI MANDANTE.

Como se expuso anteriormente, mi mandante es titular de registros marcarios para
la expresion “METAPRQJECT”; la que utiliza profusamente para identificar sus
servicios de ingenieria, capacitacion y gestion empresarial en nuestro pais.
Sostenemos que la vinculacion de esta expresién con mi mandante es tal, que los
usuarios y consumidores la asocian inmediatamente a mi representada, por lo que

la expresion METAPRO inducird a error y confusion a los usuarios de Internet,

quienes l6gicamente creerdn que esta se trata de una abreviacién del signo por el
cual es conocido mi mandante.
Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparacion; que es elocuente y

no merece mayores comentarios.

METAPROJECT (Marca de mi mandante)
METAPRO.CL {Nombre de dominio en disputa)
METAPROJECT.CL {Nombre de dominio de mi mandante)

METAPROJECT {Nombre de la empresa de mi mandante)




Como se puede apreciar ficilmente, la contraria ha procedido a tomar la expresion
*METAPROJECT", que distingue a mi mandante y sus servicios en nuestro pais, y que se
encuentra debidamente registrada ante el INAPI, eliminando las letras “JECT" finales,
sustraccién que no permite distinguirlo de las marcas y nombre de dominio de mi

mandante, sino que por el contrario posee un evidente potencial de confusion para los

usuario de Internet, pues se trata de |la abreviacién del signo por el cual se reconoce

a mi mandante en el mercado e Internet.

Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la légica, los usuanos
de Internet al enfrentarse al dominio METAPRO.CL, concluirdn que éste carresponde a mi
mandante o bien que cuenta con autorizacién para su uso, cueslion que reiteradamente
hemos sefialado no ocurre en la especie, lo que evidentemente causara un grave perjuicio
a mi representada.

Al respecto, es importante sefialar que el articulo 14 del Reglamento dispone

expresamente que “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante gue su inscripcion na

contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la

compelencia leal v de la élica mercantil, _como asimismo. derechos validamernte

adquiridos por terceros’.

A mayor abundamiento, creemos que es importante rescatar lo sefalado en la
sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se

concluyd que se procedia a asignar el nombre de dominie en disputa a:
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“ ..la parte que si ha acreditado oporfunamente ser titular de

derechas marcarios _preexistentes sobre un signo que

coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en

disputa.”

Cusalquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducira que se trata de

un sitio Web con informacidon sobre las actividades, empresa o servicios de gestidn
empresarial METAPROJECT de mi mandante o bien gue podria tratarse de una

nueva variedad de estos, pero siempre asociado a MANUEL VIERA FLORES y

METAPROEJCT INGENIERIA E INNOVACION S.A.

Cabe reiterar que el nombre de dominio disputado es confusamente similar a la

marca "METAPROJECT" de mi mandanta.

En razén de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada
respecto del nombre de dominio en dispula, ya que de lo contrario se permitira que un
tercero haga uso de un signo que es engaficsamente similar a las marcas comerciales de
mi mandante y que &s conocido a nivel nacional por los usuarios y consumidores; lo que

llevaria a una inevitable confusidon de los mismo.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO

El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea

de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que

quien se identifique como, por ejemplo, IBM, JUMBO o GLOOGLE,
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa.
De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de
sentido y se transformaria en un instrumento confuso, cadtico y de

escaso valor comercial. Sefala a continuacién los criterios para la
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asignacion de los nombres de dominios que no se reproducen en esta
sentencia por ser ampliamente conocidos

Indica en sintesis, que la decisién de los conflictos por asignacién de
nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en
atencién a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido
como nombre de dominio, ya que su mandante cuenta con una
familia de marcas para la expresion "METAPROJECT", idénticas al
elemento que conforma el nombre de dominio en disputa. Las marcas
“"METAPROJECT” son efectiva y reiteradamente utilizadas en el
mercado e Internet para distinguir servicios de ingenieria de
proyectos en CHILE, segun consta de los documentos que se
acompanan en el otrosi respectivo. Por ende, resulta claro que el
nombre de dominio en conflicto "metapro.cl” es de gran interés para
su mandante, toda vez que se forma en base a una expresion
idéntica a sus marcas registradas y a su nombre de dominio en el
gue se promueven servicios del mismo nombre. Agrega también que
de acogerse la pretensién del primer solicitante, habria un altisimo
riesgo de confusion para los usuarios y consumidores, quienes
naturalmente creerdn que se trata de un dominio con contenido
relativo a la famosa vy reconocida empresa METAPROJECT
INGENIERIA E INNOVACION S.A. Recuerda que la finalidad de los
nombres de dominio es la identificacion adecuada de su titular vy
como logica consecuencia, de los productos y servicios que se transan

en el mercado virtual de la red Internet. Agrega que el objetivo final
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de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, Ila
distincidén, por medio de un signo distintivo, del el origen y calidad de
los bienes y servicios que se transan en el mercado real. Cita a
continuacién la normativa de ICANN, de la OMPI y del Convenio de
Paris, que no se reproducen en este fallo por ser suficientemente
conocidas

Invoca asimismo, las normas del Reglamento de NIC Chile, articulos
20, 21, 22, que tampoco se insertan por la razén antes indicada

En este orden de ideas el segundo solicitante insiste acerca del uso
efectivo en Internet del signo “METAPRO”, que identifica a la
prestigiosa linea de servicios de ingenieria de su mandante, se utiliza
efectivamente en Internet vinculada a él.

Termina solicitando sobre la base de los diversos argumentos antes
indicados, que se asigne el nombre de dominio en disputa a MANUEL
VIERA FLORES, quien tiene un mejor derecho para la asignacion del

mismo.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 17 de Mayo de 2011,
notificada con fecha 18, del mismo mes y afo, se tuvo por
presentada demanda de asignacién de nombre de dominio por la
parte de MANUEL VIERA FLORES, y se confirié traslado al primer
solicitante, habiéndose notificado por correo electrénico con la fecha

ya indicada.

NOVENO: Que por resoluciéon de fecha 3 de Junio de 2011, se

recibid la causa a prueba, fijdndose los hechos sustanciales,
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pertinentes y controvertidos sobre los cuales debia recaer: derechos
y/o interés de las partes en el nombre de dominio “metapro.cl” y
utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre “metapro”.
Esta resolucidon fue notificada a las partes por correo electrénico en

la misma fecha en que se dicté.

DECIMO: Que el segundo solicitante MANUEL VIERA FLORES,
acompand los documentos probatorios, con citacién, conjuntamente
con su demanda por la asignacidon del nombre de dominio materia de

este arbitraje, los que no fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO: Que durante el término probatorio el segundo
solicitante reiter6 los documentos acompafiados con su demanda vy el
tribunal los tuvo por reiterados y se notificd esa resolucién con fecha

20 de junio, a las partes por correo electronico.

DUODECIMO: Con fecha 25 de Julio del afio en curso se fijo el plazo
de 5 dias para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso
en general y se la notificé a las partes ese mismo dia, por correo

electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, MANUEL
VIERA FLORES y por la documentacién acompafada oportunamente a
los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que
ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas
comerciales mediante su inscripcion en el Departamento de Propiedad
Industrial, en las que se incluye la expresién *“METAPROJECT”, como

se detalla en la parte expositiva del presente fallo.
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SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador
dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante,
constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio
“metapro.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio
tiene su excepcidn en la acreditacion de un mejor derecho por la
parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El
valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades
en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor
derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracién, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte
de MANUEL VIERA FLORES, presentd prueba completa y de mayor
valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del
nombre de dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial
para este sentenciador no sélo la invocacion del principio FIRST COME
FIRST SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere
acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo
gue en el hecho no ocurrié, toda vez que se limitd a concurrir a la
para fijar reglas de procedimiento y durante todo el juicio no realizd
ninguna otra actuacién procesal ni rindié prueba de ninguna especie.
QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio

III

“metapro.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza
a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse
afectada por la confusion y por la dilucién marcaria, toda vez que al
concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto
incluyendo la palabra METAPRO, que identifica los signos registrados

con la expresion METAPROJECT, puede entenderse que el dominio
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“metapro.cl”, forma parte de las de marcas "METAPROJECT"” e inducir
a creer que existe unién entre el dominio asi configurado vy las
marcas de MANUEL VIERA FLORES.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del

anexo 1, sobre procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de NIC Chile,
RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “metapro.cl” al
segundo solicitante, esto es, MANUEL VIERA FLORES, particular cuya
profesion no se acreditd6 en los autos, RUT N° 05.997.929-9,
representada por Sargent & Krahn, domiciliado para estos efectos en
Avenida Andrés Bello N° 2711 Piso 19, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no

existir antecedentes en los autos acrediten su mala fe para hacerlo.

Notifiquese por correo electrénico y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucidn por el Arbitro y dos testigos. Remitase

el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.
Ricardo Sandoval Lépez
Juez Arbitro
Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo



