
Santiago, 16 de octubre de 2007. 
 
VISTOS: 
 
PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento 
de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificó al 
infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la 
inscripción del nombre de dominio “metrocuadrado.cl”, siendo partes Materiales y 
Soluciones S.A., domiciliado en Isabel Carrera 5919, Conchalí, Santiago y Metro S.A., 
domiciliada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1414, Santiago. 
 
SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle 
Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo 
que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos. 
 
TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos 
solicitantes. El Segundo Solicitante actuó representado por don Rodrigo León Urrutia, 
mientras que el Primer Solicitante comparece representado por don Eduardo Arias 
González. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.  
 
CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas 
procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 
días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de 
dominio en disputa. 
 
QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante interpone demanda de asignación de 
nombre de dominio - acompañando documentos -, señalando que el dominio 
“metrocuadrado.cl” debe serle asignado en base a los siguientes argumentos: 
 

 
a) Que, es aplicable respecto de su representada el principio “first come, first 

served”, que se alza en una presunción de mejor derecho y buena fe para la 
asignación del dominio disputado a su favor. 

 
b) Que, la sociedad que representa fue creada en 1993 con el objeto de reunir a las 

sociedades ferreteras más importantes de Chile en una Sociedad Anónima 
Cerrada, para fortalecer su gestión frente a los desafíos de la globalización 
comercial. 

 
c) Que, Materiales y Soluciones S.A., en adelante MTS, constituye una red con 

presencia a través de locales asociados en todas las ciudades más importantes del 
país. Su fortaleza descansa en la solidez de las empresas que la conforman y en 
una participación del 14% del mercado nacional. 

 
 
 
 



d) Que, su representada decidió ampliar sus negocios en el mercado del retail, 
creando un modelo de oferta complementario al de las ferreterías que denominó 
“Metrocuadrado” y que funciona como un negocio tipo franquicia en el cual MTS 
determina el diseño del local, los productos que se venden, los proveedores con los 
que se trabaja y, bajo esas condiciones el socio opera la tienda. 

 
e) Que, la primera tienda Metrocuadrado fue inaugurada en la cuidad de Buin, el 16 

de octubre del año 2006, asociado a la Ferretería Dab de la cuidad nombrada, 
teniendo además tiendas en Antofagasta, Maitencillo, San Felipe, Buin Santa Cruz 
y Curicó. 

 
f) Que, es de la mayor importancia señalar que el signo bajo el cual su mandante ha 

identificado sus locales y que corresponde al nombre de dominio disputado en 
estos autos, está debidamente registrado como marca comercial bajo el Nº 
771.224 para distinguir servicios de venta al por mayor y al detalle de los 
productos de las clases 1 a la 34, ambas citadas inclusive. Asimismo, bajo el Nº 
743.696 ha solicitado para la exacta cobertura del registro la marca mixta 
“Metrocuadrado”, solicitud que se encuentra en actual tramitación. 

 
g) Que, a fin de acreditar la existencia del primer local Metrocuadrado inaugurado en 

la cuidad de Buin, destinado a la venta al por mayor y al detalle de productos 
destinados a las terminaciones de la casa y construcciones en general, se 
acompaña su set de fotografías del local, se acompaña también el manual para las 
tiendas Metrocuadrado, en el cual se fijan las normas y directrices de diseño, uso 
de imágenes, distribución de productos y otros para los locales. 

 
h) Que, de todo lo expuesto aparece que obran a favor de la pretensión de su 

mandante, los siguientes antecedentes: a) La presunción de mejor derecho, por su 
calidad de primer solicitante del dominio en disputa, b) La titularidad de la 
denominación de autos como marca comercial en la actividad económica que le es 
propia, y, c) El uso del nombre Metrocuadrado, para distinguir una actividad 
económica real y lícita y del todo diferenciada de la contraria. 

 
i) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos: 

 
• Ejemplar número 3 de la Revista MTS. 
• Impresiones obtenidas del sitio web www.dpi.cl  
• Set de fotografías del local comercial Metrocuadrado ubicado en la 

cuidad de Buin. 
• Manual de Metrocuadrado, afiches y otros objetos publicitarios. 

 
SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda de asignación 
de nombre de dominio - acompañando documentos -, señalando que el dominio 
“metrocuadrado.cl” debe serle asignado por los siguientes argumentos: 
 

a) Que este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar 
simplistamente el principio Fisrt Come first served, que en muchos casos 
involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos 

http://www.dpi.cl/


b) Que, la empresa Metro S.A. es por todos bien conocida, siendo un servicio de 
transporte expedito, seguro y económico, convirtiéndose en las dos últimas 
decadas en un medio esencial para la actividad económica de la Región 
Metropolitana, transportando los 3 primeros meses del año 2006 a más de 66 
millones de pasajeros. 

 
c) Que, Metro S.A. ha protegido como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 

19.039 de Propiedad Industrial diversos conceptos, entre los cuales figuran: Metro 
Red, Metro Club, Club Metro, Metro a Metro, Metroarte, Metrobus. 

 
d) Que, por los documentos que se aportan se puede apreciar que Metro S.A. es 

dueña de más de 200 marcas comerciales y 30 nombres de dominio .CL que 
contienen en forma directa y expresa el término Metro. 

 
e) Que, Metro Cuadrado es una sigla que se utiliza para promocionar el uso racional 

del metro dentro del plan Transantiago, sin perjuicio de ser un hecho notorio al 
viajar en metro y ver la publicidad en las estaciones. 

 
f) Que, la MTS esta incurriendo en lo que la doctrina internacional denomina “la 

confusión y la dilución marcaria”, que se refiere al hecho de que los consumidores 
posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o 
servicio. 

 
g) Que, el concepto metrocuadrado.cl no solamente se estructura en base a la marca 

comercial que identifica en el mercado a Metro S.A., sino que peor aún, se está 
utilizando una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose 
abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión y atacando a su 
cliente como queda claro del uso actual del nombre de dominio metrocuadrado.cl. 

 
h) Que, la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser 

administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de 
combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las 
distintas corporaciones.  

 
i) Que, en suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso 

efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales 
consolidados, y una clara mala fe de la parte contraria, son todos estos elementos 
que perfilan a su mandante como titular de un “mejor derecho” y más aún, “del 
único derecho” para optar al dominio en cuestión. 

 
j) El segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos: 

 
a. Lista de nombres de dominio en donde aparece en forma principal la 

expresión Metro. 
 
b. Lista de marcas comerciales en que aparece en forma principal la 

expresión Metro. 
 
 



SÉPTIMO: Que, el Segundo Solicitante pide a este Tribunal que se tenga presente que: 
 

1. Que, MTS alega la existencia de un registro marcario de fecha noviembre de 
2006, pero los registros marcarios que usa Metro S.A. son muy anteriores a 
dicha fecha, por citar algunos: 

 
a. Marca Metro registro Nº 526.461 de noviembre de 1998, para distinguir 

servicios de la clase 35. 
 
b. Marca Metro registro Nº 505.104 de febrero de 1998, para distinguir 

servicios de la clase 35. 
 

Además, acompaña el Segundo Solicitante los siguientes documentos: 
 

a. Copia de certificado emitido por el sitio web del DPI del registro Nº 
771.224 de noviembre de 2006, para distinguir servicios de la clase 35 
alegado por MTS. 

 
b. Copia de certificado emitido por el sitio web del DPI del registro 

Nº526.461 de noviembre de 1998, para distinguir servicios de la clase 
35. 

 
c. Copia de certificado emitido por el sito web del DPI del registro Nº 

505.104 de febrero de 1998, para distinguir servicios de la clase 35. 
 
d. Lista de registros marcarios de Metro que incluyen el concepto “Metro” 

en las clases 16 y 38. 
 
OCTAVO: Que, el Primer solicitante evacuó el traslado conferido, siendo sus principales 
argumentos: 
 

a) Que, en su presentación Metro S.A. afirma que concurre a su favor: buena fe, 
interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, 
trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, lo que los perfilaría como 
titular de “un mejor derecho” para optar al nombre de dominio en cuestión y que 
por el contrario, MTS concurre con clara mala fe. 

 
b) Que, habría bastado una somera visita a la página www.metrocuadrado.cl para 

comprobar que sus dichos e imputaciones, en especial, aquella de mala fe, se 
encuentran absolutamente alejados de la realidad. 

 
c) Que, la actividad de Metro S.A. gira entorno al  transporte de pasajeros, rubro 

completamente distinto al de nuestro mandante, de venta al por mayor y al detalle 
de productos destinados a las terminaciones de la casa y construcciones en 
general. 

 
d) Que, concurren a favor MTS: 
 

a. Buena Fe: presunción no desvirtuada por la contraria. 

http://www.metrocuadrado.cl/


b. Interés Legítimo: dado por la existencia de un negocio real y lícito 
distinguido con el nombre “Metrocuadrado” 

 
c. Marcas registradas: su representada es dueña del registro Nº771.224, para 

la denominación “Metrocuadrado” 
 
d. Presencia comercial: Ha sido acreditado en autos que su representada 

posee locales comerciales denominados “Metrocuadrado” 
 
e. Trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados: ha sido 

acreditado que MTS es una empresa que desde hace largos años explota la 
actividad económica que le es propia y que goza de una importante 
presencia nacional en su rubro. 

 
OCTAVO: Que, el Primer Solicitante hace uso de la citación conferida argumentando que 
carecen de todo valor probatorio los documentos acompañados en el primer otrosí de la 
presentación de Metro S.A., por ser emanados de la propia parte que los presenta en 
juicio y no constar la autenticidad ni veracidad de los datos en los mismos contenidos. 
 
NOVENO: Que, el Tribunal tuvo por objetados los documentos a requerimiento del Primer 
Solicitante y recibió la causa a prueba por 8 días hábiles estableciéndose como hechos 
sustanciales y pertinentes los siguientes: 
 

1.- Identificación y/o uso efectivo de la expresión “metrocuadrado” por parte de 
ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercialización de productos y 
servicios. 

  
2.- Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa.   

 
DÉCIMO: Que, el Segundo Solicitante complementa su documentación ofrecida 
acompañando: 
 

a. 2 pendones publicitarios de Metro en que aparece el uso efectivo del 
slogan Metro 2. 

 
b. 1 gigantografía del mismo tenor al indicado en el punto anterior. 

 
DÉCIMO PRIMERO: Que, el Segundo Solicitante hace presente – acompañando 
documentos- que:  
 

a. Los registros marcarios de su representada, que usa efectivamente, son 
muy anteriores a la fecha que MTS alega la existencia de un registro 
marcario, y que es fundamento de su pretensión, que es de fecha 
noviembre del 2006. 

 
b. Que, no obstante haber sido objetado el material probatorio que se 

acompañó en autos, afiches y gigantografía, éstos aclaran que metro 
cuadrado es utilizado efectivamente por su representada. 



c. Que, de otorgarse el nombre de dominio a MTS esta lo utilizará como 
medio de publicación electrónica (un sitio web) lo que afecta las marcas 
comerciales de su representada de la clase 16. 

 
 Acompaña certificados emitidos por el sitio Web del DPI de registros de marca 
Metro en clases 16. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, en virtud del estado de la causa se citó a las partes a oír 
sentencia. 
 
CONSIDERANDO: 
 
DÉCIMO TERCERO:  Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido 
objetados, presentados en tiempo y forma, se  tendrán por reconocidos para todos los 
efectos probatorios en esta causa. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver 
contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de 
entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa 
en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar 
de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que 
ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que Materiales y Soluciones S.A. es el Primer 
Solicitante del nombre de dominio en disputa, este sentenciador ha señalado 
reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “First come first served” es 
precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica 
situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que 
corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos. 
 
DÉCIMO CUARTO: Que, a través de los dichos y documentos acompañados por el Primer 
Solicitante, queda suficientemente acreditado que ha solicitado el nombre de dominio en 
disputa con el fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la 
actividad que desempeña en el rubro de la venta al por mayor y al detalle de productos 
destinados a las terminaciones de la casa y construcciones en general. Dado lo expuesto, 
este sentenciador tiene por acreditado el Punto Nº 2 del auto de prueba respecto del 
Primer Solicitante. 
 
DÉCIMO QUINTO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, queda acreditado 
a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada que es titular 
de diversas marcas y nombres de dominio conformados por la expresión “metro”. De lo 
anteriormente señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés actual en la 
asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos 
distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los 
consumidores. Atendido lo anterior, este sentenciador tiene por acreditado el Punto Nº 2 
del auto de prueba respecto de dicho solicitante. 
 
 



DÉCIMO SEXTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia 
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para 
efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, 
pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre 
ellos. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de los documentos acompañados, se desprende que el Primer 
Solicitante se encuentra haciendo un uso efectivo de la expresión “metrocuadrado” en el 
desarrollo de sus actividades, por lo que este sentenciador estima suficientemente 
acreditado el punto Nº 1 del auto de prueba respecto de dicho solicitante, el cual se ve 
respaldado además por el correspondiente registro marcario. Por otra parte, el Segundo 
solicitante hace un uso de la expresión “metro ²”, la cual si bien fonéticamente es 
asimilable a la expresión “metrocuadrado”, gráficamente difiere de la misma. 
 
DÉCIMO OCTAVO: Que, no obstante lo anterior, asignar el nombre de dominio 
“metrocuadrado.cl” al Segundo Solicitante para el solo efecto de protección de sus signos 
distintivos compuestos por la expresión “metro”, no habiendo a juicio de este 
sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, constituiría 
implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada de sus 
marcas comerciales y nombres de dominio que contengan o se deriven de la expresión 
“metro”, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado han coexistido 
distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de 
dominio que incorporan derivados de  la expresión “metro”, realizando cada uno de ellos 
su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus 
respectivos rubros, los que diferenciándose ostensiblemente de la actividad y campo en 
que se desenvuelve el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresión en 
cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo 
señalado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando el Primer 
Solicitante,  totalmente diversa y amparada por  un sustento comercial que  este 
sentenciador estima real, inclinan la recta razón y la prudencia a otorgar protección 
jurídica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su 
oponente.  
 
DÉCIMO NOVENO: Que, además, siendo el interés que alienta al Primer Solicitante el 
obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la actividad que desempeña, 
este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud 
el Segundo Solicitante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso 
alguno preferirse al legítimo interés demostrado por su contraparte. 
 
VIGÉSIMO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este 
sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo 
Solicitante el hecho que el primero de ellos detente el nombre de dominio en cuestión. 
 
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de 
Procedimiento Civil y siguientes,  
 
 
 
 



RESUELVO: 
 
1) Se rechaza la objeción de documentos deducida por el Primer Solicitante. 
 
2) Asignase el nombre de dominio “metrocuadrado.cl” al Primer Solicitante, Materiales y 
Soluciones S.A., domiciliada para estos efectos en Isabel Carrera 5919, Conchalí, 
Santiago. 
 
Cada parte responderá de sus costas. 
 
Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.  
 
Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.  
 
 
Rol Nº 05-2007 
 
 
Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco 
Javier Vergara Diéguez y don Cristobal Peña Liberona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


