~ FALLO EN ARBITRAJE POR REVOCACION NOMBRE DE DOMINIO METCOM.CL
Sahtiago, 12 de juniolde'2012. '

VISTOS:

1. Escrito qu'e rola a fojas 1y .s'iguientes del exp.ediente, presentados con fecha 5 de septiembre de
2011 en Nic Chile por don Héctor Camefio Nigro en representacién de Materiales v Componentes
Industriales Metacom Ltda. ' '

"2 Correo electrénico que rola a fojas 22 de_'fecha 21 de octubre de 2011, péi' el cual Nic Chile
comunica que en el conflicto pot la revocacion del nombre de dominio METCOM.CL se ha designado
como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos. -

3 Correo electronico que tola a fojas 23 énviado por Nic Chile con fecha 21 de octubre de 2011, en.
el que se adjunta oficio N°15406. '

4. Oficio OF15406 fecha 21 de octubte de 2011, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Metcom Ltda, como demandante a Materiales y Componentes
Industriales Metacom Ltda. y como demandado a Metcom Equipos de Ingenieria Lida, que rola a fojas
24 del expediente.

5 La individualizacion de las partes que rola a fojas 25 y 26 autos.

6. La1esolucion de fojas 27 de fecha 28 de octubre de 2011, donde el suscrito acepta la designacion
de arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad v en el menot tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se¢
envid con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por corteo electrénico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 28 del expediente.

7 Cotreo electronico que 1ola a fojas 29 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 2 de noviembre de 2011, de la aceptacién del suscrito
como arbitro del presente caso

g Formularios de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 30 v 31 de
autos en los cuales consta que la notificacién del nimero 6 anterior fue despachada a las paites con
fecha 3 de noviembre de 2011, por correo certificado. :

9. Cotreo electrénico que rola a fojas 32 de autos, de fecha 22 de noviembre de 2011 enviado pot
don Alex Severin Saavedra en representacion de Metcom Equipos de Energia Ltda.

10 Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 32 de fecha 23 de noviembre de 2011, en la que
constan las firmas de don Yarir Riquelme Belmar en representacion de Metcom LEquipos de Fnergia
Ltda , como demandado; y don Héctor Carrefio Nigro, en representacion de Materiales y Componentes
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- Industriales Metacom Ltda., como demandante y la del arbitro la que fue despachada con esta misma
fecha p01 CO11€0 elec‘aomco tal como consta a folas 33 del expedlente

11 POdSI que Iola a fojas 34 presentados con fecha 23_ de noviembre de 2011 por don Héctor
Carrefio Nigro, en el que dofia Maicela Paz Rivera Gabriel en representacion de Materiales y

Componentes Industriales Metacom Ltda, le otorga poder para efectuar los tidmites v presentaciones =

judiciales y administrativas para la accion de nulidad en contra del nombre de dominio METCOM CL.

- 12 Poder que 10la a fojas 35 de autos presentado con fecha 23 de noviembre de 2012 por don Yarit
~ Alejandto Riquelme Belmat, en el que don Heman Alcaman Fernandez cn tepresentacién de Metcom

Equipos de Energia Limitada ototga poder a Estudio Iransglobo Limitada y a los abogados don Alex
‘Severin Saavedra, don Hugo Ru‘mo Gonzélez y don Yarir Ale]andro Riquelme Belma:( para actuar en -
estos antos.

13, Esctito que rola a fojas 36 y siguientes, presentados con fecha 7 de diciembre de 2011 por don
Alex Severin Saavedra en representacién de Metcom Equipos de Energia Ltda., en el que opone
excepeidn perentoria de prescripeion, contesta demanda de revocacion, hace uso de citacién, observa
documentos y acompafia documentos con citacion

14 Escrito que rola a fojas 94 y siguientes presentados con fecha 7 de diciembre de 2011, por don
Héctor Carrefio Nigro abogado, en representacién de Materiales y Componentes Industriales Metacom
Ltda., con el que acompana documentos de prueba.

15+ Correo electrdénico que rola a fojas 14 de autos de fecha 14 de diciembre de 2011 con el que se
dio traslado a los documentos presentados por las partes.

16.  Escrito que rola a fojas 146 y siguientes de fecha 20 de diciembre de 2011, presentados por don
Alex Severin Saavedia en 1epresentacién de Metcom Equipos de Enetgia Limtada., con el que presenta
observaciones a las pruebas aportadas por la contraria y acompafia documentos con citacion.

17 Escrito que rola a fojas 168 v siguientes de fecha 22 de diciembre de 2011, presentado por don
Heéctor Carrefio Nigro en representacion de Materiales y Componentes Industriales Metacom Lida, con
el que evacua traslado conferido.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacidn y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio ¢, es de naturaleza desformalizada, inmediata v simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitiador”, segun lo dispone
expresamente ¢l articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE vy los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil




II. - Que confecha 5 de septiembre de 2011 don Héctor Carrefio Nigro, abogado en representacion de
Materiales y Componentes Industriales ‘Metacom  Ltda., presenté ante Nic Chile escrito para la
revocacion del nombre de dominio METCOM.CL, conforme a lo dispuesto eni los Arts 20°, 21° y 22° de
la Reglamentacwn pa.ra el funcionamiento de Dominios CL

ITT. - Que con fecha 28 de octubre de 2011 se cito a las partes a audiencia para el dia 16 de noviembre
a las 18:00 his, segun resolucién que rola a fojas 6 de autos. Que a dicha audiencia, sélo asistié el
abogado don HectOI Caneno Nigro en representacién de Materiales y Componentes Industnales
Metacom Ltda, como parte demandante. Que por un problema de tlempo, se acordd con la parte
asistente fijar una nueva fecha para la audiencia, para el dia 23 de noviembre de 2011 a las 9:30 hrs

1V.  Que con fecha 22 de noviembre de 2011, don Alex Severin Saavedia envio un cotreo electrénico
informando que el Estudio Ilansglobo Limitada se habia hecho cargo de la defensa de Metcom Equipos
de Energia Limitada, por la revocacion piesentada en contra del dominio METCOM CL. Que por un
problema téenico en el ingreso de sus cotieos electronicos, no recibieron la notificacion donde se fijaba
la audiencia para ¢l dia 16 de noviembre de 2011 :

V. Que con fecha 22 de hoviemble de 2011, se le. informé a don. Alex Severin via correo
electiénico del cambio de fecha para la realizacion de la audiencia arbitral, fijada para el dia 23 de
noviembie a las 9:30 his.

VL = Que ala audiencia del comparendo arbitral 1ealizada el 23 de noviembre de 2011, asisticron don
Yarir Riquelme Belmar en representacion de Metcom Equipos de Energia Ltda, que cortesponde a la
parte demandada y don Hector Carrefio Nigro, en representacién de Materiales y Componentes

Industriales Limitada, parte demandante del presente caso de revocacion del nombre de dominio
METCOM CL

VIL. Que en-escrito presentado con fecha 5 de septiembre de 2011, don Héctor Carrefio Nigro funda
su demanda y argumenta que, su cliente es una empiesa que se constituyd el 26 de julio de 1984; la que
se encuentra vigente a la fecha como lider en soluciones de conectividad en el mercado, con productos
de avanzada tecnologia que complementan con sus servicios destacados por su alto iendimiento,
confiabilidad y funcionalidad. Que dicha empresa, es especialista en cableado estructurado que entrega
productos y servicios profesionales, dandole un valor agtegado al proyecto por desanollal, ofreciendo
una ventaja adicional, que consiste en entregar soluciones integrales a proyectos, entendiendo que es lo
que realmente necesita cada cliente sin mitigar los altos estdndares de calidad de productos y servicios
que le han identificado. Que su 1epresentada ofrece asesorias de pre-venta, donde sus departamentos de
ingenieria o ventas, orientan al publico con la mejor alternativa para una solucién adecuada de sus
necesidades. Que su cliente, es la empresa distribuidora de insumos para computacién mas completa del
metcado chileno y que cuenta con diversos tipos de productos y un servicio de asistencia. Que todos sus
bienes y servicios se encuentran debidamente protegidos bajo marcas comerciales.
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VII. Que el S1. Héctor Carrefio refiere en su esciito, que con fecha 12 de eneto de 1989 Metacom
obtuvo' su primer. registto. marcario en el Departamento de Propiedad Industrial (Inapi), registio
N®356.956 que al renovarse en el afio 1999 se dividi6 en los registros N°531.848, en la clase 9 v registro
N°331.849, establecimiento industrial, en la fabricacion de productos de la clase 9 Que-en el afio 1998,
su cliente insctibié en Internet €l nombre de dominio www.metacom.cl, ya que era ampliamente
conocido en los 1ubros de electronica, electricidad y computacion. Que con el fin de proteger sus
actividades en dicha 4tea, el 15 de abril de 1999 registra la marca comercial www metacomltda cl; para -
distingui servicios de entrega de informacién via Internet y otros medios computacionales y todo lo
-relacionado a trasmisiones electronicas, paginas. web, email, casilleros electrénicos y todo tipo de
comunicaciones y telecomunicaciones en general, marca que quedd registrada el 8 de noviembre de
1999 bajo el repertorio N°552 305 y no se renovo ya que esos servicios fueron reclasificados en la clase -
35, por el Clasificador Internacional de Niza. Que en el mes de abril de 1999, solicitan proteccidn para
su marca comercial “Metacom Ltda” en las clases 37, 35 y establecimiento comercial para la Region
Metropolitana, bajo las solicitudes 446 076, 446 077 y 446.078 Que el 12 de enero de 1999, se les -
concede la renovacion de los registros N°531.848 para distinguit productos de la clase 9 y N°531 849,
“establecimiento comercial, renovados el 12 de encro de 2009; 1o que demuestia la presencia del nombre
Metacom Limitada en el mercado por mas de 22 afios. Que el 20 de octubre de 2009, comenzaron la
tramitacién de marca comercial “Metacom Soluciones de Conectividad” con el N°881.945 en 1a clase 35
y el 25 de marzo de 2011 se tramitd la marca comercial “Metacom” con el N°939. 591, enlaclase 39 y
en las clases 9,16y 17, las que fueron aceptadas a registro el 4 de agosto 2011.

IX.  Que el abogado de la parte demandante, sefiala que los antecedentes antes mencionados son muy
relevantes para fundamentar la accién de autos, ya que la empresa demandada se constituye casi catorce
afios después que su cliente, v que al constituirse adopté un nombre similar al de su mandante en su
razon social Que la empresa demandada insciibe el dominio en Internet METCOM.CL dos afios
después que lo hizo su representada, ditigiendo sus servicios hacia el mismo mercado que su cliente.
Que €l 8§ de febiero de 1999, la demandada en ese entonces “Sociedad Maquinas Equipos y Tec Para
Com. y Com. Metcom Ltda *, solicita el regisiro de “Metcom” como marca cometcial en las siguientes
categorias, solicitud N°440.421, clase 9; solicitud N°440.422, establecimiento comercial, productos de la
clase 9 en la Regién Metropolitana, pero la Inapi rechaza el tegistro de ambos requerimientos por la
existencia previa de la marca comeicial “Metacom”, registro N°531 848, clase 9. Que aun después del
rechazo de estas marcas comerciales, la demandada sigue haciendo uso de la expresion METCOM, a
pesar de que el DPI (Inapi) le negd el detecho al uso de este signo para distinguir productos y servicios
de la clase 9 en el mercado. Que el 10 de mayo de 2000, la demandada solicité nuevamente a tegistro
esta marca como etiqueta con el mismo signo METCOM para proteger establecimiento comercial de
venta de productos de la clase 9, la que también fue rechazada en virtud de lo dispuesto por los Art 19°
y 20° letra (h) de la Ley 19.039. Que a la presente fecha, la demandada carece de marcas comerciales
1egistradas o solicitadas, lo que confirma una vulneracién evidente a las normas de la Propiedad
Industrial y la potestad de su representada de accionar a ese delito

X. Que don Hector Carrefio argumenta que el dominio METCOM.CL que ostenta la demandada, se
asemeja dréasticamente al dominio “METACOMCL” y a la marca comeicial “METACOM”,
debidamente 1egistrados por su representada. Que su cliente, tiene intereses legitimos respecto del

4




dominio en conflicto y desconocen si los intereses de la contraria lo sean. Que el uso que la demandada
hace del dominio al dominio de autos, - es evidentemente comercial pues procura obtener con €l una
ganancia comercial y pretende con ello acercarse a la marca- “MEIACOM” Ieglsttada por su mandante
para el mismo mercado consumidor. :

XI.  Que el abogado Sr. Alex Severin Saavedra en representacion de Metcom Equipos: de Energia
Limitada, presenté escrito el 7 de diciembre de 2011 en el que alega = que, la demanda de autos
~ interpuesta con fecha 6 de septiembre de 2011 por el abogado representante de “Materiales y
Componentes Industriales Metacom Limitada”, se trata de una accion deducida 11 afios después de la
fecha de inscripcién del dominio Impugnado por ende, la accidn de revocacion impetiada por la
demandante se encuentta totalmente prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo establecido por
el articulo 20 de la Reglamentacmn para el funcionamiento de Nombres de Dominio CL vigente a la.
concesion del dominio en autos v que ta:mblen se encuentra prescrita conforme a las normas generales
aplicables al Cédigo Civil. Que su representada, tras ser asignataria de forma continua y por mas de 10
afios del nombre de dominio METCOM CL, incuestionablemente ha adquirido el dominio de dicha
- asignacién, el que se encuentra amparado por principios superiotes de certeza juridica de muestro
Ordenamiento Juridico. Que no cabe duda que luego de 11 afios desde que insciibiera legalmente el -

nombie de dominio, los derechos de su representada sobre este dominio se encuentra totalmente
consolidado

XIL  Que el abogado St. Severin agrega que Metcom Equipos de Energia I.tda , es una empresa de
Servicios de Tecnologia para Soluciones en Potencia Fléctiica orientada a la Continuidad Operacional
de sus clientes, la que fue fundada en 1998 y que desde el comienzo de sus operaciones se ha
caractetizado por el desarrollo de todas las funciones téenicas v profesionales orientadas el proyecto y
mantenimiento de sistemas eléctricos Que 1o mas destacado dentro de sus proyectos de integracion de
sistemas, son los sistemas eléctricos de alta disponibilidad los que entregan soluciones para la
continuidad v calidad de servicio de la energia eléctiica Que dicha compafiia, cuenta con més de 30
empleados altamente calificados los que estan en constante capacitacion y perfeccionamiento para los
servicios que dan a sus clientes. Que cuentan con asociados comeiciales y que representan a distinguidas
y famosas marcas de equipos, tales como Newawe, Hoppecke Bateries, Allsai, entre otras. Que de esta
forma su mandante lleva mas de 13 afios en el mercado local, posiciondndose como una empresa
respetable, crefble y rentable. Que su progreso ha estado marcado pot un crecimiento constante, basado
en el profundo conocimiento de sus representaciones y del mercado chileno. Que el dominio en disputa
ha sido utilizado por su cliente por mas de 11 afios, y desde su inscripcion la sociedad lo ha utilizado
pata oftecer y publicitar sus servicios por Internet, convirtiéndose en un importante medio para conocer
las demandas v requerimientos de sus clientes v para que estos Gltimos cuenten con informacion sobie
las caracteristicas de sus servicios. Que a mayor abundamiento, destaca que su mandante es titular del
nombre de dominio www metcomenergia ¢l el cual redirige al sitio oficial www.metcom.cl.

XIII. Que el abogado de Metcom Equipos de Energia Limitada, destaca que su tepresentada siempre
ha operado en el mercado como Metcom Ltda, lo que quiere decir que por mas de 13 afios ha realizado
multiples actuaciones juridicas v administrativas v se ha vinculado comercialmente con terceros
utilizando su nombre de fantasia, el cual es idéntico a su nombre de dominio Que la coexistencia de los
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dominios “METCOM CL” y “METACOM.CL” no ha inducido ni inducit4 a los consumidores a ertores .

ni confusiones, ya que los gitos o campos operativos de las partes son totalmente distintos, pues su
mandante se dedica a la prestacion de servicios de tecnologia para soluciones en potencia eléctrica
otientada a la continuidad operacional de sus clientes y tiabaja con equipos desarrollados por
prestigiosas empresas, los que consisten en dispositivos que ptoporcionan enetgia eléctrica trias un corte,

asi como la mejor calidad de la energia eléctrica. Que la parte demandante, es una empresa especialista

en cableado estructutado, dedicada a la comeicializacién de cables v adaptadores para la transferencia
de datos. Que lo anterior, demuestra que las partes no son empresas que compitan en el mercado y sus -
respectivos productos o servicios, ya que no son sustitutos unos de los otros ni poseen los mismos -
canales de comercializacion Que su cliente ha creado una imagen corporativa que goza de un amplio
prestigio y reconocimiento en el pais, el que es totalmente diferente a la imagen corporativa de la
-demandante. Que al ingresar al sitio web de su representada, se prueba que usa el signo METCOM con

una tipografia y disefio totalmente distintos a la demandante, usando logotipos o etiquetas diferentes en . -

sus ‘1espectivos sitios de Internet. Que al realizar una bisqueda en Google de la expresion METCOM,
¢sta arroja resultados ligados directamente con su cliente no asi con la parte demandante

XIV. Que don Alex Severin -argumenta en su escrito, que basta con ingresar al sitio web
www.metcom cl o apreciar las pruebas aportadas en autos para constatar el uso de este signo por parte
de su representada, que incluyen: carta de presentacion de su cliente; informe emitido por el SII, Copia
de la escritura de constitucion de Sociedad de “Maquinas, Equipos y Tecnologia para comunicaciones v - .
computacion Metcom Ltda ”, y /o “Metcom Ltda.” de fecha 13 de mayo de 1998; Copia de escritwra de
Cesion de Derechos y Modificacion de ‘sociedad, carpetas corporativas, mouse pad corporativo, sobre
corpotativo, tarjetas de presentacion de sus funcionatios, bolsa corporativa, fotogiafia de la empresa de
su cliente, 1eloj corporativo, set de facturas emitidas por su mandante en los afios 2004, 2008, 2009 y
2010; impresion de busqueda realizada en Google de la expresion Metcom y Metacom y por ultimo,
certiticados emitidos por las empresas American Power Conservision Corporation (APC), Newave, Aec
International SRL (AEC), Hoppecke y MetaSystem Fnergy, donde se certifica que su cliente es
distribuidor autorizado de sus productos en Chile, los que rolan a fojas 49 a la 93 del expediente. Que ha
quedado demostrado que el contenido de la solicitud de revocacion al dominio METCOM.CL carece de
fundamento, tanto de hecho como de derecho y el que se acepte la solicitud de la parte contraria
vulneraria los derechos de su representada Que al asignatle el dominio en disputa a la demandante,
inducita a etrores a los consumidores ya que por més de 11 afios han ingresado a dicho sitioc Web para
acceder a informacién relacionada con su cliente.

XV. Que don Héctor Camefio Nigro con fecha 7 de diciembre de 2011, en representacién de
Materiales y Componentes Industriales Metacom Ltda, presentd escrito con el que acompafia
antecedentes para cotrobar el fundamento de la accidon deducida por su mandante. Que dentro de dichos
documentos se encuentran: Copia de la escritura de constitucion de la Sociedad que representa, para
acreditar el uso que le dan al signo “Metacom” en su 1azon social desde el afio 1984, mucho antes que ¢l
demandado utilizara “Metcom”; Impresion de la pagina web de Metacom.cl donde se aprecia el rubro
empresarial que explota su representada, el que coincide con las coberturas de sus marcas comerciales,
el gito que desarrolla en el mercado v los servicios que ofrece al publico consumidor, coincidentes con
los que posteriormente comenzé a ofrecer el demandado; Ordenes de publicacién v copias de
publicacién en Publiguias, con las que se dan a conocer al metcado y los servicios que oftecen; Copias
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de facturas emitidas por su mandante Listado de marcas en las que desatacan “Metacom” Registro

N°850.865, en la clase 9; “Metacom Registio N°850.866, establecimiento industrial en la clase 9; -
“Metacom” Registro N°930.728, clase 39; “Metacom Ltda” Registro N°958.178, clase 35; “Metacom
Soluciones de Conectividad” Registro N°881.945 (en txamlte) clase 35, coplas de dichos documentos
Iolan a fO]as 97 ala 144 del expediente. : : :

XVl Que conferido el traslado de los algumentos presentados por las partes, con fecha 20 de
diciembre de 2011 don Alex Severin present6 escrito con observaciones a los documentos y piuebas
aportados por la parte demandante; en lo referente a la escritura de constitucién de sociedad vaqueen
“ella se establece que la razén social es “Materiales v Componentes Industriales Metacom Ltda.”.y su
nombre de fantasia METACOM vy la razdn social de su cliente es “Metcom Equipos de Energfa Ltda” y -
su nombre de fantasia Metcom Ltda., siendo conocido e identificado hace mas de 13 afios y pudiendo
coexistir ambas sociedades pacificamente en'el mercado, téniendo en cuenta que los productos y
servicios que entregan son difetentes, por lo que ningtin consumidor podria caer en la posibilidad de-
etror. Que con respecto a las impresiones del sitio Web de Metacom, se reafirma la existencia de
productos y servicios ofrecidos por las partes, los que son diferentes e insustituibles. Que se observa en
las impresiones acompaiiadas por la parte demandante, que los productos principales que ofrece son
cableados estructurales, cables, fibra éptica y sus accesorios, ademas de cursos de fibra 6ptica. Que con
estos antecedentes, se confiima que los escenarios de error y confusion que alega la demandante no son
reales, sino un intento desesperado por 1evocar sin fundamento alguno el dominio de su representada.
- Que pide tener presente, que existen dominios vigentes los que no han sido impugnados por la contraria
como los son: metcomltda cl, metcomchile cl, metanol.cl y metacomics cl, por lo que llama la atencion
que cuestionen el dominio de su tepresentada y no los dominios mencionados. Que en definitiva, su
mandante es titular del dominio METCOM.CL el que se encuentia efectivamente en uso por més de 10
afios y que demuestra el .interés real y legitimo sobie el dominio. Que su revocacion no harfa mas que
desvirtuar el proposito de los nombies de dominio, el que consiste en identificar de manera adecuada al
titular de los productos o servicios que se tranzan y oftecen por Internet Que en virtud de la prueba
controversial acompafiada por la demandante, este arbitro no puede arribar al convencimiento que su
1epresentada se encuentra en alguna de las hipétesis consagradas en el articulo 22 del Reglamento de
Nic Chile, haciendo improcedente la accion de revocacion, considerando los antecedentes y pruebas
~ expuestos por las partes Que pide tener por rechazada la demanda de 1evocacion, con expresa
¢condenacién en costas.

XVIL. Que con fecha 22 de diciembre de 2011, don Héctor Carrefio Nigro en representacién de

Materiales y Componentes Industriales Metacom Limitada, presenté escrito con el que evacua traslado
~ conferido por esta parte y se tefiere a que no se puede operar la prescripeidn de la accidn de revocacion
deducida ya que no se dan los supuestos legales. Que no tiene claro si la demandada alega prescripeion
extintiva de la accion de revocacién de su parte o prescripeion adquisitiva de su nombre de dominio, ya
que mezcla ambas situaciones confusamente. Que el uso que la demandada hace de su nombie
comeicial 1aya en lo ilicito, ya que en tres oportunidades distintas vio rechazadas sus solicitudes para
1egistrarlo como marca y la razén de dichos rechazos fue la existencia previa de “Metacom”. Que la
afirmacion por dicha patte en 1elacioén a que los nombres de dominio en conflicto no han inducido ni
induciran a error a los consumidores, es una afirmacién antojadiza y disociada de la realidad, ya que de
ser cierta su representada no habria deducido la presente demanda. Que a pesar de que la contiaria
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) pretende probar la eventual y pacifica c_oexistericia entre el dominio METCOM CL vy METACOM CL,
mencionando que los giros o campos operativos de las partes en los que operan son distintos, se ha

- probado dentro de la presentacién expuesta por su parte, que existen antecedentes que prueban todos los

-gscenarios de error y confusion a que esta expuesto el mercado con el nombre de dominio en disputa.
Que al estai ‘ya inscrito el dominio en Internet por patte del demandado, el publico ha tendido a pensar

- que se trata de una derivacion .del nombre de dominio de su cliente. Que hasta las etiquetas de la
emptesa son similares, a pesar de que el demandado alega diferencias entre ellas y que es clato que
cort esponde a un argumento mas pa;ra acoger la demanda de aufos.

XVII. Que de lo expuesto en el considerando XVII anterior, vy de la documentacién que se
acompaifiada por cada una de las pattes en este caso, éste arbitro ha llegado a la conviceién que la firma
- “Matetiales y Componentes Industnales Metacom Limitada”, tiene mayor derecho sobre el nombre de
dominio en conflicto.por tener una razén social semejante a éste, constituida con mucha anterioridad a la
existencia de la empresa demandada. Ademas, este derecho también asiste al demandante por haber
inscrito los registros de marcas mencionados en fojas 97 a la 144 y nombre de dominios con la -
expresion METACOM a su nombie y haber obtenido que el Departamento de Propiedad Industnal hoy
Inapi, haya impedido el registto de la marca MEICOM a nombre del demandado Que a mayor
abundamiento, el demandado ha hecho caso omiso al mejor derecho que asiste al demandante y ha
msistido de modo contumaz en utilizar la denominacion Metcom en actividades que tienen un giro
proximo al del demandante, lo que constituye una causa suficiente para atribuir mala fe a su actuacion
en este caso, y que ésta conducta ha producido al menos en una ocasién, confusion efectiva entre los
consumidores, tal como se aprecia en la cortespondencia electronica de fojas 13 y siguientes de autos, y
teniendo presente todo lo anterior, corresponde aceptar la demanda de revocacion mtelpuesta y se
-rechaza la condena en costas solicitadas en autos por el demandado.

XIX. En relacion a la excepeion de presciipeion opuesta por la demandada en contia de la accidn de
revocacién de autos, este sentenciador ha ponderado los antecedentes que obran en la causa y llegado a
la conclusién que dicha excepcidn debe ser rechazada en atencién a los siguientes argumentos: (i) que el
nombre de dominio “metcom c1” fue asignado o registrado con fecha 7 de abril de 2000; (ii) que, a esa
fecha, estaba vigente la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL de 1999, cuyo articulo 20 disponia que la accidon de revocacién de dominios prescribe en el plazo de
3 afios contados desde la fecha de asignacion de! dominio materia de la confroversia; (iii) que, sin
embargo, en €l mes de septiembre de 2001 entrd en vigencia la nueva reglamentacién que eliminé dicho
plazo de prescripcion, producto de lo cual la accidn de revocacién devino impreseriptible; (iv) que, en
consecuencia, a la época en que empezd a regir la nueva reglamentaciéon aplicable en la especie no
habian transcurrido 3 afios desde el 1egistro del dominio sublite; (v) que, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 26 de la Ley sobie Efecto Retroactivo de las Leyes, “lo que una ley declara absolutamente
imprescriptible no podrd ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aungue el prescribiente hubiese
principiado a poseerla conforme a una ley anterior que auiorizaba la prescripcién”, norma que puede y
debe aplicaise en el piesente caso; (vi) que, en efecto, la presciipcién iniciada v no consumada es una
mera expectativa y no un derecho adquirido o incorporado al patrimonio de una persona Por ende, en el
evento que no haya transcurrido el plazo integro que sefiala la ley antigua a la fecha en que empieza a
1egir la ley nueva (que elimina la prescripeion) no se adquiere ni se extingue derecho alguno; (vii) que,
asi las cosas, la accidn de 1evocacion interpuesta por la demandante no se extinguié por prescripeién v,




de 1gua1 modo, tampoco la demandada gand por prescnpcmn adqulsrcwa la pmpledad sobre el dominio
“metcom.cl” en. dlspu‘{a : :

XX. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en-el proceso por ambas partes vy la
ponderacion de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la
1ecta razon, el criterio 1acional puesto en juicio, el sentido comun y la recta intencién, han permitido a -

este arbitro alcanzar la conviceion necesaria pala resolvel el conﬂwto de revocacion soble el nomble de '
dominio METCOM CL '

RESUELVO:

1. Revocar 1a solicitud de nombre de dominio MEICOM.CL, de Metcom Equlpos de Ingemena-
_ leltada

2. Asignar y transfem el nombre de domlmo METCOM CL, al reclamante Materiales v
Componentes Industriales Metacom Limitada.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electionico v por catta certificada

//(/L/\,/VLM

Eﬁm Hal

Atbitro Arbittador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofla Carolina Mova Nufiez y don |
Heman Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes
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