Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio metromania.cl
Santiago, 8 de octubre de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que Departamento de Ciencias de la Computaciéon 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 “metromania.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto Rodrigo Andrés Menchaca
Betancur, con domicilio en Jorge Washington 400, Nufioa, Santiago, y
Metro S.A., representada por Estudio Silva & Cia., en la persona de
Johanna Calderéon, ambos con domicilio en Av. Libertador Bernardo
O’Higgins N° 1414, Santiago.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 06 de mayo de 2008, la cual rola a
fojas 1 de autos, el suscrito acepté el cargo para el conflicto por el nombre de
dominio metromania.cl, y juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 13 de mayo de 2008 a las 9:30 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 6
de mayo de 2008 y a las partes por carta certificado con fecha 8 de mayo de
2008, respectivamente, segin consta de los comprobantes que rolan a fojas
3, 5y 6 de autos.

QUINTO: Que el dia 13 de mayo de 2008, a las 9:30 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de don Rodrigo Andrés Menchaca
Betancur, como primer solicitante, y de don Rodrigo Leén Urrutia, por la
segunda solicitante.

SEXTO: Que por escrito de fecha 27 de mayo de 2008, rolante a fojas 12 de
autos, la parte de Metro S.A., presenté demanda arbitral en los siguientes
términos: 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 al respecto, la doctrina nacional ha sefialado que la internet es
un fenémeno econémico, un fenémeno psicolégico pero que en definitiva “no
es un fenémeno juridico”, queriendo decir con esto, que la internet no es, o
no debiera ser, una realidad divorciada de los principios generales del
derecho, sino, por el contrario, como una actividad humana mas, debe dar
cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar economico
humano, como lo son el fomento de la iniciativa individual. Que en esta
evolucion legal, uno de los principios fundamentales del derecho econdémico
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
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desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya
proteccion legal, en definitiva, se traduce en una protecciéon del bien comun.
Esta disquisicién, 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 concepcién 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 personas en la
produccién 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 tentaciéon de aplicar simplistamente el principio first come first
served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una
mala senal a los actores econémicos. Que los criterios que estan aplicando
los arbitros de internet en el mundo entero se han i1do refinando, de manera
que estos jueces han ido mas alla 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 concepcién, impuesta
desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido
superada, y la parte solicita que al fallarse este caso se analice desde una
perspectiva global integral, de manera que el Tribunal no sea victima de la
trampa first to file que originalmente mal ilumindé la solucién 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 econdmico, convirtiéndose 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, y las cifras provisionales de Transportes vy
Comunicaciones correspondientes al trimestre julio-septiembre de 2006,
indican para septiembre un aumento de 26,0% en el niumero de pasajeros de
Metro de Santiago en comparacion a igual periodo de 2005. Que de 68
millones 331 mil consignados en noviembre de 2005 se pas6é a 85 millones
950 mil pasajeros en 2006, lo anterior segin 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 la ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los
cuales se pueden senalar: Metro Red, Metro Club, Club Metro, Metro a
Metro, Metroarte, Metrobus, etc. Que el nombre de dominio de autos
comprende una marca comercial registrada de Metro, y mas aun, que
constituye una marca famosa y notoria a nivel nacional. Que, en efecto, 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
metromania.cl, de asignarse a la parte contraria, presentara confusiones en
los clientes de Metro S.A., en la medida en que se le asociara al Metro y a
toda su presencia comercial, social y nacional, y el concepto mania no dice
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nada mas que asociarse a la marca de la parte, como afeccién o relacién a
ella. Que la marca famosa de la parte ha sido reconocida
jurisprudencialmente en Chile, como se demuestra con una larga lista de
fallos. 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 puede afectar a una marca comercial, y que es
lo que se denomina la confusién y la dilucion marcaria. Que, en efecto, nada
afecta mas el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los
consumidores posean 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, vinculandolo a una marca comercial como
lo es Metro o la semejanza con una empresa renombrada como Metro S.A.
Que la conducta desplegada por el primer solicitante es arbitraria. Que la
solicitud del nombre de dominio por la contraparte vulnera claramente los
intereses de la parte de Metro S.A., situacién injusta, puesto que un tercero
se aprovecha del prestigio ganado por otra parte, que no favorece un
saludable desarrollo econémico, y que es perniciosa para el sistema
econdmico y no se aviene a los principios econdémicos y juridicos que
informan nuestro ordenamiento juridico. Que el concepto metromania.cl se
estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a
Metro S.A. Que, en este sentido, la igualdad de conceptos es antecedente
suficiente para que el dominio en cuestion sea asignado a la parte. Invoca
los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Concluye con sus
argumentos expresando que, al dia de hoy, la vision del conflicto entre las
marcas y dominios ha evolucionado dramaticamente, y los mecanismos de
solucién de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas
empresas sufren a raiz de la concesién de dominios que generan confusion y
error entre los consumidores. Que, asimismo, reitera el tema de la dilucion
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresiéon idéntica a las marcas y dominios de la parte, se
generara un debilitamiento de su capital comercial y marcario. En sintesis,
invoca los criterios de buena fe, interés legitimo, marcas y dominios
registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento
comercial consolidado y mala fe de la contraria, para solicitar le sea
asignado el nombre de dominio en definitiva.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 27 de mayo de 2008, el cual rola a fojas
152 de autos, la parte de Rodrigo Andrés Menchaca Betancur presentd sus
argumentos de mejor derecho, en los siguientes términos: Que la compra del
dominio tiene relacion con la creaciéon de un portal de exposicion y potencial
venta de accesorios de ultima moda y exclusivos para los denominados
“metrosexuales”. Que la elecciéon del nombre no tiene nada que ver con el
“Metro” como medio de transporte sino con la palabra metrosexual, que se
define a continuacién: que se entiende publicamente por metrosexual al
hombre que siente una gran preocupacioén por su imagen y se caracteriza por
gastar en cosméticos y ropa bastante mas que la media. Es un término de
aparicién reciente, el prefijo metro (que en este caso es el que estid en
discusién) proviene de “metrépoli” y refleja que se trata de una tendencia
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principalmente urbana. Que la palabra metrosexual fue inventada en
Inglaterra por Mark Simpson en 1994, y define al “nuevo hombre” del siglo
XXI. Que el metrosexual es un hombre que no necesariamente debe ser
adinerado, vive en la metropolis y gusta de vestirse con ropa a la moda, se
pinta las ufias, cuida su piel (incluye maquillarse), usa cremas, se tifie el
pelo. Que este hombre puede ser homosexual, heterosexual o bisexual. Que
lo que importa es que el individuo se “gusta” a si mismo y no tiene miedo en
hacerlo saber o en manifestarlo de forma evidente. Que Mark Simpson
inventé un nombre para definir algo que ha existido durante mucho tiempo,
pero que ahora se estda haciendo mas comun: hombres que no tienen
verglienza en pintarse las unas, pintar su pelo, usar cremas para la cara o
maquillarse, ni vestirse wusando ropa de colores que han sido
tradicionalmente femeninas. Que a pesar de que esto ha existido siempre,
ahora parece que muchos hombres se sienten “liberados” de la imagen de
“macho” que ha caracterizado al varén por siglos. Que este nuevo varon
posiblemente esta en contacto con su parte femenina de un modo muy
entusiasta, por eso el prefijo del dominio es “mania” porque refleja la pasion
por los complementos Metro + Mania (manidtico por declarase metrosexual).
Que de acuerdo a esta definiciéon, la palabra “metro”, como parte del
dominio, No esta asociada al servicio de transporte Metro S.A. y que la
conjunciéon “metromania.cl]” asociada a los productos y el contexto
anteriormente mencionado, no generara confusiones ni conflictos de imagen
de marca en los consumidores. Que el dominio no apuntara a nada que
tenga que ver con el servicio del Metro, con sus productos asociados o con la
imagen de la marca. Que el dominio se convertira en un portal que recoge
esta nueva sensibilidad del género masculino en nuestro pais, y su
contenido, logo e imagen girara en torno al concepto de “metrosexualidad”
en Chile como pais vanguardista en libertades sociales y personales.

OCTAVO: Que por resoluciéon de fecha 29 de mayo de 2008, la cual rola a
fojas 154 de autos, se confiri6 traslado de las presentaciones de ambas
partes, el que fue evacuado por Rodrigo Mechaca Betancur en los términos
siguientes: que, en cuanto a no haber prosperado el procedimiento de
mediacién y arbitraje, ello se debié a que se presentd sblo y no llegd nadie
representando a Metro S.A., con una espera de 45 minutos, llevandose a
efecto esta reuniéon de mediaciéon el dia 2 de abril de 2008 a las 9:30 en las
oficinas de Nic Chile, con la abogada mediadora Carolina Valenzuela A.
Que su asistencia a la reunion de mediaciéon fue oportuna y de buena fe. Que
el dominio www.metromania.cl puede ser empleado en un rubro
completamente distinto del de transporte publico ya que, siguiendo la
argumentacion, la creacién de un portal para la Comunidad Metrosexual de
Latinoamérica corresponde al desarrollo de una actividad honesta, creativa
y sobre todo emprendedora. Que la idea del lanzamiento de un portal que
ataca un nicho de mercado que no esta cubierto por otra iniciativa es
considerada una actividad de emprendimiento, entendiendo este concepto
como el estrecho vinculo entre la oportunidad y el valor, vale decir, la
nocién de actividad originada en la busqueda de la oportunidad en base a la
cual se genera valor econdémico. Que emprender es comenzar con una
oportunidad y a partir de ella buscar los recursos necesarios para explotarla,
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siendo por tanto la primera funcion del emprendedor la de reunir y
conservar los recursos existentes (en este caso concreto partir por el
dominio) y mantener e incrementar los activos. Que por esto, considera que
la creacién de un portal para el mercado metrosexual (enmarcado en un giro
completamente distinto a las actividades de Metro S.A. y muy lejano a las
cifras de personas transportadas y datos estadisticos de pasajeros) cabe
dentro de los tres valores planteados por la parte demandante: honestidad,
creatividad y emprendimiento. Que, por otra parte, el proceso creativo es
divergente y la conclusién de muchos factores evaluados en el nombre
“metromania”’, de acuerdo a sus argumentaciones, dice relacion con una
serie de conclusiones que nada tienen que ver con el transporte. Que, por
consiguiente, tampoco existié mala fe o intento de aprovecharse o perjudicar
a la marca en el proceso de creaciéon. Reitera que el uso del dominio
www.metromania.cl tendra un giro totalmente distinto y ajeno a las
actividades de Transporte de Metro S.A., y que con una grafica adecuada y
un tono y estilo correcto, la interpretacién de la marca metromania (la
comunidad de los Metrosexuales) no tendra relacién alguna con la del
servicio de transporte, lo que se comprueba facilmente preguntandole a
cualquier persona sobre qué le evoca la palabra “metrosexual” ya que esta
tan posicionada que es muy dificil que alguien la asocie con el “Metro”. Que,
por otra parte, la marca busca tener un caracter regional (Argentina, Perd,
Paraguay, Chile) y no estd directamente asociada a los chilenos. Rechaza la
solicitud de condena en costas formulada por la contraria alegando buena fe.
Que, en relacion a las argumentaciones respecto sobre si es justo
aprovecharse del prestigio ganado por una marca, la respuesta es la
siguiente: La creacion de una comunidad para Metrosexuales debe poseer
claros referentes a la palabra Metrosexual, que si la descomponemos en dos
partes nos queda en “metro”’ y “sexual”’. Que, como es légico y para evitar
confusiones, decidié6 usar la palabra “metro” para no darle un sentido
“erotico” al nombre que conduciria a errores de interpretacion. Que un
portal para Metrosexuales (simplemente como concepto) se aleja
completamente del tono, estilo y comunicaciéon del transporte publico. Que
es mas, es considerado completamente antagdénico, puesto que un
metrosexual no usa el transporte publico, razén por la seria ilégico, desde un
punto de vista comunicacional, asociar a la marca con el Metro. Que este
criterio fue el aplicado para la compra del dominio, razén por la que no
existe, en el momento de registro del mismo, la intencién de impedir a la
marca reflejar su posicionamiento, ni perturbar o alterar los negocios de
Metro S.A. Que el uso del dominio www.metromania.cl no busca asociarse a
la marca Metro ni aprovecharse del posicionamiento de la misma, y
simplemente busca, de modo honesto y de buena fe, ser la direcciéon para
acceder una red social onLine para Metrosexuales.

NOVENQO: Que por resolucién de fecha 5 de junio de 2008, el tribunal recibid
la causa a prueba, fijando los siguientes hechos substanciales y pertinentes
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacién
“metromania” o en sus partes componentes; 2.- Utilizacién efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro,
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constituida esta ultima por hechos y/o proyectos concretos, de la
denominacion “metromania” o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las
siguientes pruebas:

Por la parte de Metro S.A, la documental consistente en: 1) Lista de
nombres de dominio con la expresién Metro; 2) Lista de marcas comerciales
en que aparece la expresién Metro (fs. 26 a fs. 61); 3) Fallo asignacién caso
metroclub.cl (fs. 62); 4) Fallo asignacién caso metroeuro2008.cl (fs. 68); 5)
Fallo asignacién caso metroeuro2012.cl (fs. 69); 6) Fallo asignacién caso
metropropiedades.cl (fs. 70); 7) Fallo asignacién caso metrored.cl (fs. 78); 8)
Fallo asignacién caso metrotravel.cl (fs. 93); 9) Fallo asignacién caso
ofimetro.cl (fs. 96); 10) Fallo asignacién caso almetrodeti.cl (fs. 97); 11) Fallo
asignacién caso prsdmetro.cl (fs. 104); 12) Fallo asignacién caso
cercadelmetro.cl (fs. 113); 13) Fallo asignacién caso metrocubo.cl (fs. 115);
14) Fallo asignacién caso sexometro.cl (fs. 121); 15) Fallo asignacién caso
tumetrocuadrado.cl (fs. 122); 16) Fallo asignacién caso pormetro.cl (fs. 138);
17) Fallo asignacién caso unmetro.cl (fs. 142) y 18) informe sobre marcas de
Metro S.A. (fs. 165 a fs. 182).

Por la parte de Rodrigo Andrés Menchaca Betancur no se rindieron pruebas.
UNDECIMO: Que por resoluciéon de 17 de julio de 2008, notificada con esa
misma fecha, rolante a fojas 184, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo de la
parte expositiva, acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron
objeto de impugnaciones ni observaciones, razén por la cual el Tribunal los
tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio “metromania.cl”’, y
seguin consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posicion
de los litigantes de este juicio, en relaciéon con el nombre de dominio en
disputa, es la siguiente: el primer solicitante, Rodrigo Andrés Menchaca
Betancur, demostro tal calidad, lo cual lo ampara con la presunciéon de mejor
derecho y buena fe en su inscripcidén, que se expresa en el principio "First
come, first served", presuncidon que no es, sin embargo, una presuncién de
derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Ademas de dicha
presuncion, manifesté que habia solicitado dicho dominio con el propésito de
crear un portal de exposicion y potencial venta de accesorios de ultima moda
y exclusivos, y para el servicio en general, de los denominados
“metrosexuales” de Latinoamérica, estilo de vida de un sector del segmento
masculino que explico detalladamente, y cuyas caracteristicas gozan, al
entender de este Arbitro, de fama y notoriedad, al existir libros y publicidad
al respecto. Manifestd que el uso que pretende dar a la expresion
“metromania” no dice relacién alguna con la empresa Metro S.A., ni con sus
marcas ni dominios, e hizo reiteradas protestas de buena fe, asumiendo el
compromiso de no afectar en modo alguno los derechos e intereses de su
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contraparte.

La parte de Metro S.A. acreditd, por su parte, ser titular de la marca Metro
y de numerosos registros que contienen esa expresion, siendo la actividad
del Metro de Santiago publica, notoria e inclusiva de actividades culturales,
publicitarias, artisticas y recreativas. Acreditd, ademas, ser titular de
numerosos nombres de dominio que contienen la expresion “Metro”, entre
los cuales se encuentran los dominios “metrosexual.cl” y “metrosexuales.cl”,
y haber obtenido sentencia favorable en numerosos procesos arbitrales, que
concluyeron con la asignacién a su favor de dominios que comprenden la
expresion “Metro”.

TERCERO: Que, con el objeto de arribar a un acertado fallo, es preciso
detenerse a considerar el significado de la expresion en disputa,
“metromania”, que se descompone, logicamente, en las expresiones “Metro”
y “Mania”, o lo que es lo mismo, “mania por el metro”. Ese significado dice
relaciéon mas bien con las actividades de la demandante, Metro S.A., que con
las actividades de la demandada, puesto que no aparece la relacién con el
otro componente de la actividad que aquella se propone desarrollar, y que es
el ambiente de los metrosexuales. Sobre este particular, el Arbitro considera
que lo relacionado con el ambiente metrosexual se caracteriza por la
conjuncién de esas dos expresiones, pues ninguna de ellas considerada
aisladamente, vale decir, metro y sexual, puede dar una nociéon de ese
ambiente, ni permite llegar a él.

CUARTO: Luego, sera decisivo considerar las pretensiones de las partes a la
luz de las pruebas rendidas al tenor del auto de prueba de fojas 158, que,
como se recordara, requiri6 de las partes prueba sobre los siguientes
extremos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacién
“metromania” o en sus partes componentes; 2.- Utilizacién efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro,
constituida esta ultima por hechos y/o proyectos concretos, de la
denominacion “metromania” o de sus partes componentes.

QUINTO: Que, en relacion con lo antes considerado, s6lo la parte de Metro
S.A. concurrié a ambos puntos de prueba, justificando la utilizacién de la
expresion metro en el pasado, presente y futuro, en forma notoria. Y aun
cuando el Arbitro estima plausible el proyecto del demandado, considera que
la distancia entre la expresion “metromania” con dicho proyecto
(peculiarmente por cuanto, como se sefiald, dicha expresién dice relacién con
las actividades de su contraria) debié llevarla a aportar pruebas sobre el
proyecto que se proponia desarrollar, mas alla de sus meras aseveraciones al
respecto. En el mismo sentido, tratandose de un proceso por oposiciéon o
mejor derecho, como se conoce al de la especie, los puntos del auto de prueba
estan establecidos para ambas partes, a lo que se agrega que el auto de fojas
158 no fue impugnado, y todo ello sin perjuicio de la presunciéon de mejor
derecho conocida como principio “First come, first served”, destinada a hacer
prevalecer la pretension del primer solicitante cuando su oponente no
demuestra un mejor derecho que el suyo.

SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, este Arbitro estimara
que la demandante acredité tener un mejor derecho al nombre de dominio
en disputa, razon por la cual acogera su demanda, en la forma que pasa a
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expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,
sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Metro S.A. en contra de
Rodrigo Andrés Menchaca Betancur, y se asigna el nombre de dominio
metromania.cl a favor de Metro S.A., sin costas, por estimarse que el
demandado litigé con fundamento plausible.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electréonico 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 actuaciéon, y remitase el
expediente a NIC Chile. Comuniquese a las partes y a Nic Chile esta
sentencia por correo electrénico para solos fines informativos y sin perjuicio
de su notificacién por correo certificado.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y
dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.1. 12.492.433-2.
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