Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio metro-news.cl
Santiago, 30 de abril de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N° 10816 de fecha 24 de junio de 2009 del Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), 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 “metro-news.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Juan Francisco Santelices Pastori, con domicilio en Guardia Vieja 255, Of.
1001, Providencia , Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 18 de febrero
de 2009 a las 18:24:28GMT, y Metro S.A. (Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.),
representada por Silva & Cia., ambos con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes,
Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 13 de marzo de 2009, a las
12:35:58 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 24 de junio de 2009, la cual rola a fojas 5 de autos, el
suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio metro-news.cl, y jurd
desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 1° de julio de 2009 a las 10:30 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electronico con firma digital con fecha 24 de junio de 2009 y a las partes por
carta certificada con fecha 25 de junio de 2009, respectivamente, segun consta de los
comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 1° de julio de 2009 a las 10:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado,
con la asistencia de don Juan Francisco Santelices Pastori, por la primera solicitante, y de don
Fernando Ponce Saez, por la segunda solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 13 de
autos.

SEXTO: Que por escrito de fecha 13 de julio de 2009, rolante a fojas 15 de autos, la parte de
Juan Francisco Santelices Pastori presentd argumentos de mejor derecho al nombre de dominio
en los siguientes términos: afirma que desde el punto de vista juridico posee el mejor derecho,

ya que la solicitud del mencionado dominio en cuestion se ajusta a los requisitos que el
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reglamento de NIC Chile y el ordenamiento juridico exigen. Que es el primer solicitante del
citado dominio metro-news.cl y como lo establece el articulo 1° del Reglamento para el
funcionamiento de Registros de nombres de dominio hace expresa referencia a los principios
referidos en el documento RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation,
estructura que se basa en el principio del first to file first served, principio que también se
desprende del articulo 10 del Reglamento. Que, en consecuencia, cabe aplicar la norma
fundamental contenida en el documento RFC 1591 a que se refiere el articulo 1 del
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .Cl, que consiste en
asignar el dominio al primero que lo solicita, al no infringir derechos de terceros y no existiendo
probada mala fe. Que la parte de Metro S.A. sefialé al menos cinco fundamentos para su
demanda: a) Que es duefio de la marca METRO, famosa en Chile (y en todo el mundo)
registrada en Chile por Metro S.A. en la clase 39 C como Medio de Transporte, lo que es valido
e incuestionable, pero en referencia a la marca METRO, aplicable a su giro unico,
distintivo y evidente: Ferrocarril Subterraneo Metropolitano, cuya funcién esta determinada
por ley, que le inhibe ademas el desarrollar o participar en ninguna actividad distinta a la
sefialada, como se ha resuelto por jurisprudencia que sefiala, consistente en el dictamen de la
Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de Enero de 2000, que por
unanimidad dispuso suspender la edicion, publicacion y distribucidén del diario "Metro",
sefialando expresamente que la empresa Metro S.A. no esta autorizada para desarrollar o
participar en la actividad empresarial de edicién, publicacion y distribucién de diarios y
periddicos, para lo cual requeriria de una Ley de quérum calificado que le autorice para ello.
Que, consecuente con lo anterior, cuestiona la aplicacion que podria dar Metro S.A. a la
denominacién, marca, nombre o dominio "metro-news.cl, si no tiene ni puede tener diario -por
dictamen judicial- y no pueden desarrollar y/o participar en esta area de negocios que
necesaria y exclusivamente representa el término "metro-news" o "metro-noticias", como debe
entenderse en el hecho. Que existe "Metronews" como Diario en ltalia, Canada e Inglaterra y
también lo fue en Chile. b) Que, en cuanto a pretender beneficiarse de una marca que no le
pertenece, aduce que ningun chileno o extranjero, persona natural o juridica —fuera de Metro
S.A.- puede ser, o pretender ser, propietario y/o beneficiario de la marca Metro, realidad que no
esta en cuestion. Que para beneficiarse de la marca Metro, cualquier persona o entidad debiera —
primero- poseer un Ferrocarril Subterraneo y luego, pretender denominarlo METRO, y que, en
sintesis, sobre dicha marca y su Registro N° 853.233 en la clase 39 C como Medio de
Transporte, Metro S.A. posee un derecho absoluto. Que, por el contrario, Metro S.A. no tiene

ningun derecho sobre el nombre, marca o dominio "METRO-NEWS" como asevera, ya que para
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el nombre, marca o dominio "METRO-NEWS" no existe ninguna presentacién de solicitud de
Registro en el Departamento de Propiedad Industrial y Registro de Marcas y tampoco ante el
NIC por parte de Metro S.A., exceptuando la actual pretension de registro del presente dominio
en cuestion. Que tampoco se opuso en su oportunidad cuando la parte solicitd el Registro de la
Marca "METRONEWS", Registro N° 509,294 en la clase 16 concedida el 4 de Julio 1997. Que,
en cuanto a que la solicitud de la parte responde a un acto de competencia desleal, manifiesta
que no esta en sus planes el intentar siquiera tener un Ferrocarril Subterraneo Metropolitano,
unico hecho con el cual se puede realizar alguna forma de competencia a Metro S.A., tanto
por la imposibilidad de conseguir autorizaciones para ello, como por los costos que
involucraria una aventura de ese tipo. Que tiene desde hace mas de cinco afios el dominio
"METRO NEWS WEEK".cl y se encuentra en el aire como medio de comunicacion y
periédico de tipo electrénico, y nunca hasta la fecha la Institucion Metro S.A. le ha
demandado o presentado querella en su contra en su calidad de Director y propietario del
medio periodistico, por alguna forma de uso malicioso del medio y que pudiere haberle
causado algun tipo de perjuicio. Que este medio de comunicaciéon Ilamado
"METRONEWSWEEK'.cl tiene un caracter eminentemente social y politico, donde se ha
excluido el concepto Editorial para evitar caer en puntos de discordancia alguno con su publico
lector. Que el fondo de su solicitud de dominio tiene como unico objetivo el hacer un link
del dominio METRO-NEWS.cl a su Periddico electronico METRONEWS WEEK.CI. Que, al ser
propietario del dominio METRO NEWS WEEK .cl, requiere proteger este dominio de algun uso
malicioso por parte de terceros que pudieren solicitar y obtener el dominio METRO-NEWS.cl, lo
anterior por la total similitud de ambos nombres, lo que evidentemente llevaria a una confusion en el
mercado, aparte de otras intenciones que pudiere tener el eventual propietario del dominio en
cuestion, haciendo presente que tiene la calidad de propietario del punto com del sefialado dominio
METRONEWSWEEK www. metronews week. Com. Que a su intencidn de registrar el sefialado
dominio metronewsweek.cl se opuso en su oportunidad METRO S.A. y en fallo Arbitral de fecha
13 de Abril de 2004 dictado por el arbitro Luis Felipe Claro Swinbum, se desestimé la oposicion,
quedando asignado el dominio a su nombre. Que este precedente juridico se hace presente por la
absoluta similitud entre ambos nombres: METRO-NEWS actualmente en cuestion y METRO NEWS
WEEK de su propiedad. Que solicitd el registro de la marca METRONEWSWEEK bajo el N°
502.265 en el Departamento de Propiedad Industrial y Registro de Marcas y en su oportunidad
se rechazd la oposicién deducida por METRO S.A. Que obtuvo la marca METRONEWS en la
Clase 16 con fecha 4 de Julio de 1997 bajo el Registro de Marca N° 509.294. Que la Empresa

Metro S.A. no se opuso en su oportunidad a este registro de marcas. Que posteriormente, con fecha
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31 de Julio de 2002, se acogié una demanda de nulidad de la marca, interpuesta por Tidnings AB
Metro de Suecia (MTG en Chile) segun fallo propuesto por la Abogado Jefe del
Subdepartamento Juridico del Departamento de Propiedad Industrial y acogido por el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial de Chile, cancelandose la vigencia del Registro N° 509.294
correspondiente a la marca "METRQ", la cual distingue exclusivamente una publicacion no periodica,
clase 16. Que este caso aln se encuentra vigente por apelacion de la parte. Que lo anterior no
obsta al hecho innegable que en su oportunidad Metro S.A. no se opusiera al registro de la citada
marca METRONEWS solicitud N° 382727 y Registro N° 509.294. Que, segun lo argumentado por
Metro S.A,, la sola existencia del nombre METRONEWS causaria una confusion y dilucién de la
marca METRO, produciria beneficios que pudieren obtenerse sobre dicha marca y ademas seria
una seria competencia desleal para Metro S.A. Que lo anterior no se condice con que durante
diez afios a la fecha han coexistido la marca "METRO" propiedad de Metro S.A. con la marca
"PUBLIMETRQ" utilizada por la empresa Tidnings AB Metro de Suecia y sus socios en Chile
para editar, publicar y distribuir un Diario de la misma marca "PUBLIMETRQ" y distribuido en
las propias estaciones del Metro de Santiago, administrado por Metro S.A. Que lo anterior con
la total autorizaciéon de la empresa Metro S.A., que no ha obstado a la existencia de este
medio de comunicacion, que ademas tiene una version on-line mediante el uso del dominio
"PUBLIMETRO.cl, también autorizado por Metro S.A. Que es cuestionable el motivo por el cual
Metro S.A. pretende el dominio metro-news.cl, en circunstancias de que esta impedido por ley
de tener un periddico. En mérito de todo lo anterior, solicita sean acogidos sus argumentos y le
sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 14 de julio de 2009, rolante a fojas 72, la parte de Metro
S.A. dedujo demanda de mejor derecho, exponiendo lo siguiente: que la Internet en su
regulacion y evolucién ha resultado incierta y erratica, constituyendo un gran desafio para los
legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del
derecho. Que en esta evolucion legal, uno de los principios fundamentales del derecho
econdmico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a
capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas,
creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccion del
bien comun. Que esta disquisicion, que apela a los principios basicos del derecho econémico,
resulta esencial para entender la pretension de la parte, y se traduce en un firme y radical
llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de
deficiencias en la concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios

esenciales del actuar econémico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las
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personas en la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser
amparados. Que, en este sentido, aspira a que este caso sea evaluado mas alla de la tentacion
de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una
profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores econémicos. Que los criterios que estan
aplicando los arbitros de internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos
jueces han ido méas alld del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los
conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Que
asi, esta concepcion impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha
sido superada, y la parte solicita encarecidamente que al fallarse este caso se analice desde una
perspectiva global integral, de manera de evitar la trampa first to file que originalmente mal
iluminé la solucion de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con
perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos. Que la actividad desarrollada por la
empresa Metro S.A. es por todos bien conocida. Que el Metro es un servicio de transporte
expedito, seguro y econémico, convirtiendose en las dos Ultimas décadas en un medio esencial
para la actividad econémica de la Region Metropolitana. Que los pasajeros de Metro de Santiago
aumentaron 26,0% en doce meses, las cifras provisionales de “Transporte y Comunicaciones”
correspondientes al trimestre julio-septiembre de 2006, indican para septiembre un aumento de
26,0% en el numero de pasajeros de Metro de Santiago en comparacién a igual periodo de
2005. Que de 68 millones 331 mil consignados en noviembre de 2005 se pasé a 85 millones 950
mil pasajeros en 2006 y aumentando mucho mas el afio 2007, todo lo anterior segun datos del
INE. Que dado el caracter que poseen los servicios entregados por la parte, ésta se ha
preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa N° 1 en su
rubro. Que en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegié como
marcas comerciales, de acuerdo a la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, diversos conceptos,
entre los cuales se pueden sefialar. METRO RED, METRO CLUB, CLUB METRO, METRO A
METRO, METROARTE, METROBUS, etc., etc. Que el nombre de dominio de autos comprende
una marca comercial registrada de METRO, que constituye una marca famosa y notoria a nivel
nacional. Que es titular de mas de 200 marcas comerciales y 30 nombres de dominio .CL que
contienen en forma directa y expresa el término METRO, haciendo ademas un uso efectivo de
sus marcas y signos en Chile. Que el nombre de dominio, METRO-NEWS.CL, de asignarse a la
parte contraria, presentara confusiones en los clientes de METRO S.A. en la medida que se le
asociara al METRO y a toda su presencia comercial, social y nacional. Que, ademas, el
complemento NEWS, no dice nada mas que asociarse a la marca de la parte, como afeccion o

relacion a ella. Que la marca famosa de la parte ha sido reconocida jurisprudencialmente en
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Chile, como se sigue de una larga lista de sentencias. Que toda empresa tiene derecho a
capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los
ordenamientos juridicos para evitar la peor lacra que pueda afectar a una marca comercial, y que
son la confusion y la dilucion marcaria. Que nada afecta mas el actuar comercial de una empresa
que el hecho de que los consumidores tengan dudas acerca de la procedencia empresarial de un
determinado producto o servicio. Que, en este caso, la parte contraria ha incurrido precisamente
en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en funcion de la parte,
vinculdndolo a una marca comercial como lo es “METRO” o la semejanza con una empresa
renombrada como "METRO SA". Que la primera solicitud de nombre de dominio de autos es
arbitraria y vulnera claramente los intereses de la parte. Que, mas aun en este caso, la parte
contraria tratd de registrar la marca metro news y le fue rechazada. Que la parte contraria sabe de
las marcas de la parte y no obstante ello solicita el nombre de dominio en total mala fe, por lo
que debe ser condenado al pago de las costas que se asignen en autos. Que el concepto METRO-
NEWS.CL se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a METRO S.A.
Que, en este sentido, estima que el hecho de la similitud de conceptos es antecedente suficiente
como para que el dominio en cuestion le sea asignado. Invoca los articulos 14 y 22 del Reglamento de
NIC CHILE; denuncia el perjuicio econémico que le depararia el error y la confusién en los
consumidores, asi como el riesgo de dilucién marcaria, y en sintesis, alega buena fe, interés
legitimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, y una clara mala fe de la parte contraria, como
elementos que la perfilan como titular de un “mejor derecho” para optar al dominio en cuestion,
razon por la cual solicita le sea asignado en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 15 de julio de 2009, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 199 de autos, el tribunal confirié traslado de las presentaciones
de ambas partes, los que fueron evacuados en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 28 de julio de 2009, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 202 de autos, el tribunal recibi6 la causa a prueba, fijando como
hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las
partes en la expresion “metro-news” 0 en sus partes componentes; 2.- Utilizacion efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente y/o realizaran en el futuro, de la expresion “metro-
news” o de sus partes componentes”.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Juan Francisco Santelices Pastori, los siguientes documentos: 1) Copia de registro

de marca “Metro” (fs. 21 y 205); 2) copia de comprobante de pago por renovacién de dominio
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‘metronewsweek.cl”, de fecha 15 de junio de 2006 (fs. 22 y 209); 3) copia de inscripcion de
dominio “metronewsweek.com” (fs. 23); 4) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral
metronewsweek.cl, de fecha 13 de abril de 2004 (fs. 24); 5) copia de portada del periddico
electrénico metronewsweek (fs. 27 y 210); 6) copia de diversas portadas de diarios electronicos
metronews en ltalia, Canada e Inglaterra (fs. 28 a 30); 7) copia de publicacion pagina

www.publimetro.cl (fs. 31); 8) Copia de registro 509.294 de la marca “metronews”, con sus

instancias administrativas y fallo de nulidad (fs. 32 a 40); 9) copia de sentencia de la Excma.
Corte Suprema de 1° de febrero de 2000 (fs. 41); 10) ejemplares del peridédico Mmagazine (fs.
45 a 71); 11) impreso de datos de inscripcién del dominio news.cl (fs. 206); 12) copia de
inscripcion del dominio news.com (fs. 207); 13) diversos impresos de internet (fs. 211 a 220).

La parte de Metro S.A., los siguientes documentos: 1) Copias de registros marcarios denegados
de la marca “metro news week” y “metro news wiken” (fs. 86 y 87); 2) Impresos de registros
marcarios para la marca “Metro News” (fs. 88 y 89); 3) Reporte de marcas comerciales de Metro
S.A. (fs. 90 a 110); 4) Reporte de nombres de dominio de Metro S.A. (fs. 111 a 116); 5) copias de
sentencias arbitrales recaidas en procesos por dominios “metrocubo.cl’, metroeuro2012.cl’,
‘metroeuro2008.cl’,  “metropropiedades.cl”,  “metrored.cl”,  “metrorie.cl’,  “metrotravel.cl’,
“ofimetro.cl”, ‘prsdmetro.cl’, “cercadelmetro.cl’, “metrocubo.cl”, “sexometro.cl”,
“‘tumetrocuadrado.cl’, “pormetro.cl”, “unmetro.cl’ (fs. 117 a 198).

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 16 de septiembre de 2009, rolante a fojas 222, se cito

a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no
fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor
probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicion de
los litigantes de este juicio, en relacion con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, Juan Francisco Santelices Pastori, justifico tal calidad, lo
cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y buena fe en su inscripcién que se expresa
en el principio "First come, first served", presuncion que no es, sin embargo, una presuncion de

derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Adicionalmente a ello, demostré la titularidad
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de los nombres de dominio “metronewsweek.cl” a lo menos desde el 15 de junio de 2006
(documento de pago por renovacion de dominio de fojas 22 y 209) y “metronewsweek.com” (fs.
23), ambos sustancialmente similares al dominio en controversia. Por otra parte, con el
documento de fojas 24 se demostrd que el nombre de dominio “metronewsweek.cl” fue objeto de
controversia entre las mismas partes de autos durante el afio 2001, recayendo con fecha 13 de
abril de 2004 sentencia favorable a don Juan Francisco Santelices Pastori, dictada por el Sr.
Juez Arbitro don Luis Felipe Claro Swinburn. Demostrd también haber solicitado, con fecha 4 de
julio de 1997, el registro de la marca “Metronews” para servicios de la clase 16 A,
exclusivamente para una publicacion no periodica, el que le fue concedido con fecha 7 de abril
de 1998, con el N° 509294, del cual fue privado por sentencia de 31 de julio de 2002, dictada en
autos por nulidad de registro marcario que siguiera en su contra la empresa sueca Tidnings AB
Metro (fs. 35). Demostré también desarrollar en la red internet el periddico online
“Metronewsweek”, acompafiando el impreso de la 12 edicion de 1° de abril de 2006 (fs. 27 y
210), y demostro también que, con la expresion “Metro News”, se desarrollan periddicos virtuales
en la red internet, en Italia, Reino Unido y Canada (fs. 28, 29, 30, 218, 219 y 220).

CUARTO: Que la oponente, la parte de Metro S.A., demostrd la titularidad de la expresion
“Metro”, tanto para registros marcarios como para nombres de dominio, la cual goza de fama y
notoriedad. Demostr6 también la titularidad de las marcas comerciales “Metro News” para la
clase 39, registro N° 658691 (fs. 88) y “Metro News” para la clase 35, registro N° 658689 (fs. 89),
ambas de 25 de febrero de 2003. En forma adicional, demostré también la titularidad del nombre
de dominio “metronews.cl’, el cual fue inscrito por vez primera con fecha 4 de julio de 2000 (fs.
114), siendo de notar que se han mencionado las marcas y dominio sefialados, entre muchos
otros de titularidad de la parte, atendida su identidad con el dominio en controversia.

QUINTO: que, en forma adicional a los derechos e intereses de las partes en la denominacion
en controversia, que quedd referenciado en los considerandos 3° y 4° precedentes, en el auto
de prueba de fojas 202 se requiri6 a las partes acreditar la utilizacion efectiva que han realizado,
realizan actualmente y/o realizaran en el futuro, de la expresion “metro-news” o de sus partes
componentes, sobre lo cual cabe considerar lo siguiente:

SEXTO: Que el primer solicitante, don Juan Francisco Santelices Pastori, demostré desarrollar el
periddico electronico metronewsweek. Como fundamentos de su solicitud de nombre de dominio
metro-news, manifesto, tanto en su libelo de demanda como peculiarmente al momento de
acompafar su prueba, a fojas 204, lo siguiente: “mi solicitud de dominio tiene como unico
objetivo hacer un link del dominio metro-news a mi periodico electronico metronewsweek.cl para

evitar el uso malicioso por un tercero, que pondria en evidente y total riesgo mi medio
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periodistico que se encuentra vigente en el sistema de comunicacion global conocido como
internet’.

SEPTIMO: Que la oponente, Metro S.A., comprobd desarrollar bajo su signo “Metro” muchas
posibilidades de las que le otorga su actividad de transporte de pasajeros, con la limitacion
impuesta por la Constitucién Politica del Estado a las empresas estatales en el articulo 19
numero 21 inciso 2°, y asi, es un hecho publico y notorio que en sus carros y estaciones, Metro
S.A. realiza una amplia actividad publicitaria, cultural, artistica y comercial, dada por la existencia
de afiches, bibliotecas, muestras pictoricas, difusion de actividades artisticas y culturales y
comercio de todas clases, y ello desde hace muchos afios.

OCTAVO: Que entre las posibilidades que la expresion metro-news otorga a Metro S.A. no esta
la de desarrollar un periodico de difusién masiva, actividad que le esta vedada como dictamind la
Excma. Corte Suprema de Justicia en autos rol 248-00 (fs. 41), pero si lo esta, por ejemplo, la de
desarrollar un boletin de noticias de circulacion interna que refiriera a las actividades del Metro,
sus proyectos, su personal, sus actividades sociales, etc., y en tal sentido, cabe considerar la
titularidad del registro marcario “Metro News” para la clase 35 (a fojas 89), y del dominio
‘metronews” (fs. 114).

NOVENO: Que este Arbitro juzga importante lo aseverado por el primer solicitante y
demandado, en cuanto a que su Unico objetivo, al solicitar el dominio en controversa, fue evitar el
uso malicioso por un tercero, redireccionandolo a su periddico electronico metronewsweek.cl.
Ello significa que su solicitud tiene un fin eminentemente proteccionista de otro nombre de
dominio.

DECIMO: Que, continuando con lo antes considerado, este juzgador estima atendible la
inquietud del demandado en orden a que el titular del dominio metro-news pudiera amenazar las
actividades que desarrolla o pretende desarrollar bajo su dominio metronewsweek.cl, pero
razona que ese temor no es justificado frente a su contradictor Metro S.A., y ello por 2 razones:
primera, por cuanto Metro S.A. no puede desarrollar la actividad de periodico de difusién masiva,
ni real ni virtual, como se consider6 en el numero 8 precedente, y segunda, por cuanto Metro
S.A. es ya titular del dominio metronews.cl, idéntico al sub-lite con la sola excepcion del guion
que separa sus palabras matrices, pero de mas facil desarrollo atendida su mayor simplicidad, y
no se ha alegado por el demandado que ello le haya deparado amenza alguna a su dominio ni
actividades.

UNDECIMO: Para resolver como lo hara, el Arbitro deja constancia de que ha tomado en
especial consideracion el que de los dichos del demandado se desprende que éste ha podido

desarrollar sus actividades periodisticas libremente y sin amenazas de su contraparte Metro S.A.
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a sus derechos en el dominio metronewsweek.cl, y que de los dichos de ésta se desprende que
no es su intencién hacerlo.

DUODECIMO: Que, en fin, la titularidad de dos registros marcarios y un nombre de dominio
idénticos con el sub-lite, que perfilan a Metro S.A. como titular de un mejor derecho al nombre de
dominio en controversia, a lo que se afiaden sus notorias actividades bajo la expresion “metro”,
llevan a este arbitro a acoger su demanda, lo que tendra lugar en los términos que se expresan

en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento

de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Metro S.A. Rep. Por Siva & Cia.-
(EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A ), en contra de Juan Francisco
Santelices Pastori, y se asigna el nombre de dominio metro-news.cl a favor de Metro S.A. Rep.
Por Silva & Cia.- EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A ), sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro y por un Notario Publico,
en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacion;
comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos y remitase

el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofia Lidia Pamela
Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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