FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<METRORED.CL>

- ROL 6429-

Santiago, 19 de marzo de 2007

VISTO

PRIMERO: Que por oficio OF06429 de fecha 2 de octubre de 2006, el Departamento
de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al
suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por las
solicitudes relativas al nombre de dominio <metrored.cl>.

SEGUNDQ: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante Rie.cl, Red Interactiva de Estudiantes, contacto administrativo
Alejandro Andrés Olate Landeros, Rut 12.780.798-1, direccion postal Sotero del Rio
508 oficina 608, Santiago, Santiago y como segundo solicitante Metro S.A., Rep. por
Silva & Cia.,Rut: 61.219.000-3, contacto administrativo Johanna Calderén, direccion
postal Hendaya N° 60, piso 4 las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, se citdé a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia viernes 13 de octubre de 2006, a las 10:15 en la sede del
tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asisti6 don Rodrigo Leon Urrutia, en
representacion del segundo solicitante y el Sr. Juez Arbitro, no hubo conciliacion,
acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 18, con fecha 17 de octubre de 2006, se declar6 abierto el
Periodo de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

SEPTIMO: Que a fojas 115, con fecha 15 de noviembre de 2006 don Rodrigo Leodn
Urrutia, en representacion del segundo solicitante, promovi6 incidente solicitando la
correccion del procedimiento, por los argumentos siguientes:

a. Que, el Sr. Ernesto Alvarez Ortega, comparece en representacion de
Transportes Buses Landeros Ltda. quien no es solicitante del nombre de
dominio ni tiene legitimacidn activa en autos sobre el dominio metrored.cl.

b. Que, quien solicité el nombre de dominio y es parte de los autos es :) Rie.cl,
Red Interactiva de Estudiantes representada por Alejandro Andres Olate
Landeros.

A fojas 131, con fecha 28 de noviembre de 2006, se resolvié otorgar traslado al
primer solicitante quien presentd a fojas 132 con fecha 4 de diciembre de 2006
escrito de rectificacion de la presentacion efectuada por su parte sefialando:

a. Que, en lo referente al escrito de “Reclamaciones Dominio Metrored.CI” en el cual
sefial6 la existencia del siguiente error que aparecen de manifiesto en el cuerpo del
libelo.

b. Que, el texto sefiala expresamente “Ernesto Alvarez Ortega, en representacion
resolicitante en estos Transportes Buses Linderos Ltda.”, por lo que debia decir
“Ernesto Alvarez Ortega en representacion del solicitante Alejandro Andrés Olate
Landeros.”



c. Que, solicita al tribunal tener por rectificado el escrito presentado como se sefiala
anteriormente.

A fojas 140, con fecha 14 de diciembre, este Tribunal tiene por presentado el
traslado por parte del primer solicitante y presente la rectificacién

OCTAVO: Que, a fojas 166, con fecha 16 de noviembre de 2006, don Rodrigo Ledn
Urrutia, en representacién del segundo solicitante presentd escrito solicitando
decretar medida precautoria sobre el nombre de dominio en disputa por los
argumentos siguientes:

a. Que, don Alejandro Andrés Olate Landeros, tiene perfecto conocimiento de
guién es Metro S.A. e inicid, en el sitio web asociado al nombre de dominio
metrored.cl, una campafa en contra de su cliente.

b. Que, la contraria busca ridiculizar y llevar a cabo una campafia de
desprestigio en contra Metro S.A., que ejerce sus derechos frente a un tercero
gue busca sacar un provecho y usufructuar ilegitimamente del prestigio y
reconocimiento de su mandante.

c. Que, solicita decretar como medida precautoria que el nombre de dominio
metrored.cl no pueda ser utilizado hasta las resultas del juicio, oficiando para
ello a NIC CHILE para que mediante la suspension de la habilitacion y/o
activacion del nombre de dominio de autos nadie pueda asociarlo a un
contenido determinado hasta que en definitiva resuelva sobre la titularidad
del nombre de dominio de autos o dentro del plazo que prudentemente se
fije.

d. Que, el primer solicitante esta utilizando dolosamente el nombre de dominio
para afectar a su representado aumentando la campafia esta presuncion se
hace méas que evidente dado que el mismo Sr. Olate solicité otro nombre de
dominio con la marca metro, y que constituyen hechos graves en cuanto a la
presuncién que se alega, como es el caso de metrorie.cl.

A fojas 168 en resolucién de fecha 27 de noviembre de 2006, se resolvié por este
Tribual otorgar traslado al primer solicitante de la medida precautoria presentada
por don Rodrigo Ledn Urrutia.

A fojas 169 con fecha 30 de noviembre de 2006 don Ernesto Alvarez Ortega presentd
escrito de contestacidén respecto de la medida precautoria solicitada en autos,
exponiendo lo siguiente:

a. Que, la “Red Virtual” de su representado presta y ofrece servicios gratuitos,
es decir sin fines de lucro, dando asi servicios de publicacion, marketing y
toda clase de publicidad a través de la informatica de la telecomunicacién. En
cuanto al origen del nombre metrored.cl, este nace del alto grado de visitas
que el portal rie.cl a tenido y con ello se procedid la solicitud de un dominio
virtual el cual tuviera puntos geogréficos o de referencias para hacer mas
efectiva la busqueda dentro de la red de Internet.

b. Que, el objetivo es que cualquier persona natural o juridica pueda publicitar
gratuitamente todos aquellos actos de comercio que estimen conveniente,
todo ello sin ningln beneficio pecuniario para su parte.

c. Que, no hay motivo fundante para detener temporalmente el uso del dominio
por cuanto no se produce ninguna ganancia o peculio, del uso de este dominio
y tampoco existe un desprestigio de Metro S.A. Es mas, en el escrito de
solicitud de la medida, se deja en claro que el solicitante no expresa
claramente ni hace ninguna alusién a hechos fundantes que motiven la
interposicién de una medida precautoria.



d. Que, el articulo 298 del Cddigo de Procedimiento Civil, expresa que el
peticionario de la medida no ha dado cumplimiento a lo estatuido en este
articulo lo que es “acompafiar comprobantes que constituyan a lo menos
presuncién grave el derecho que se reclama”.

e. Que, tampoco la parte solicitante pidi6 una medida temporal mientras
acompafiaba dichos elementos de presuncion grave, aun menos se ha
configurado la figura de casos graves y urgentes, que establece el legislador
en el articulo 299 del Coédigo de Procedimiento Civil, teniendo ademas
presente en el caso de decrete la medida, esta no debera exceder los diez
dias, mientras se acompafien dichos comprobantes, exigiendo caucion para
responder por los perjuicios que resulten de decretar la medida.

A fojas 174 con fecha 30 de enero de 2007 este Tribunal Arbitral resolvio:

1. No se ha acompafado por el solicitante Metro S.A. comprobantes que
constituyan a lo menos presuncién grave del derecho que se reclama,
principio que es regla de general aplicacion para el otorgamiento de
una medida precautoria.

2. Se ha inspeccionado por este Tribunal arbitral el sitio web en cuestion,
asociado al nombre de dominio Metrored.cl no encontrandose por el
Tribunal antecedentes suficientes como para considerar que se
vulneren derechos de las partes reparables sélo con el otorgamiento
de la medida precautoria en cuestion.

3. De conformidad a la reglamentacién de Nic Chile: serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros.

4. A criterio del Tribunal no se encontraron antecedentes suficientes para
el otorgamiento de la medida precautoria solicitada. Sin perjuicio de
sefialar al actual asignatario y usuario del sitio asociado al hombre de
dominio Metrored.cl, que si se acompafian nuevos antecedentes que
demuestren la vulneracién de los derechos del segundo solicitante o
principios de ética mercantil o competencia leal se optara por
decretarla modificando su actual resolucion.

EN RELACION AL FONDO

NOVENO: Que, a fojas 19, con fecha 26 de octubre de 2006, don Rodrigo Ledn
Urrutia, en representacion del segundo solicitante, presenté escrito de mejor
derecho por la asignacion del nombre de dominio <metrored.cl>, por los argumentos
que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, Internet en su regulacion y evolucion 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.
Nuestra doctrina ha sefialado que la Internet es un fenbmeno econémico, un
fendmeno psicoldgico pero que en definitiva “no es un fenémeno juridico”. En
esta evolucién legal, uno de los principios fundamentales del derecho
economico 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.

b. Que, solicita que este caso sea evaluado més alla4 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, afortunadamente los jueces han ido mas all4 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, la actividad desarrollada por la empresa Metro S.A. es por todos bien
conocida. El metro, es un servicio de transporte expedito, seguro y
econdmico, convirtiéndose en las dos ultimas décadas en un medio esencial
para la actividad de econémica de la Region Metropolitana. Dado el caracter
que poseen los servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado
de resguardar su imagen, protegié como marcas comerciales de acuerdo a la
ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los
cuales metro red, metro club, club metro, metro a metro, metroarte,
metrobus, etc.

Que, el nombre de dominio de autos constituye una marca comercial
registrada de su cliente METRO RED, Registro n°® 682719, y mas aun, METRO
constituye una marca famosa y notoria a nivel nacional, es titular de 213
marcas comerciales y 31 nombres de dominio .CL. que contienen en forma
directa y expresa el término METRO.

Que, metrored.cl, de asignarse a la parte contraria, presentara confusiones
en los clientes de Metro SA en la medida que se le asociara a la red metroy a
toda su presencia comercial, social y nacional. M&s adn, la parte contraria,
esta usufructuando con la asociacion de la empresa de su representada a
dicho sitio web. No cabe duda que el primer solicitante, en forma clara, esta
obrando de mala fe.

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, nos referimos a
lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusién y la dilucién
marcaria. En este caso, la parte contraria ha incurrido precisamente en esta
conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en funcién de su
cliente, vinculandolo a una marca comercial como lo es "metro" o la
semejanza con una empresa renombrada como “Metro S. A.”.

Que, la solicitud del nombre de dominio por la contraparte vulnera
claramente los intereses de su representada Metro S.A., ya que el concepto
metrored.cl no solamente se estructura en base a la marca comercial que
identifica en el mercado a su mandante Metro S.A., sino que peor aln, se
identifica completa y totalmente con la marca metro red de su cliente,
utilizdndose una marca comercial debidamente registrada, vulnerandose
abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresion.

Que, el articulo 14 articulo del reglamento Nic Chile, el cual sefiala: “sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia
leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos
por terceros”. Por otro lado el articulo 22 del reglamento de Nic Chile, si bien
esta en el acépite de la revocacion, sefala entre otras cosas: "Sera causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que
ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcién de un nombre de dominio
se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. e. Que
se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al titular de



la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario
del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. que se haya inscrito el nhombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

g. que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de internet a su sitio web o a cualquier
otro lugar en linea, creando confusion con la marca del reclamante.

i. Que, el punto central de la argumentacion es que la identidad de una
organizacion por ley y por sentido comun sélo debe ser administrada por ella
misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que
utilicen la identidad y marcas més emblematicas de las distintas
corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretension, las mas
prestigiosas corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este
tipo de actos, en donde terceros aprovechadndose de la inversion y
posicionamiento en el mercado podrian inscribir los nombres de dominio
basandose en sus marcas de mayor prestigio.

j. Que, buena fe, interés legitimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo y
presencia comercial, trayectoria y  posicionamientos comerciales
consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como
titular de "un mejor derecho” y “del derecho” para optar al dominio en
cuestion.

k. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafié con citacion los
siguientes documentos:

1. Lista de marcas de nombres de dominio de su representada en que aparece en

forma principal la expresién metro.

2. Lista de marcas de marcas comerciales de su representada en que aparece en

forma principal la expresién metro, particularmente su marca metro red.
3. Los documentos que dan cuenta de su personeria y de su calidad de abogado
habilitado para el ejercicio de la profesion,
4. Copia del home page del sitio web asociado a metrored.cl impresa con fecha 26
de octubre de 2006 en que se deduce claramente la mala fe de la parte contraria
quien llama a publicar gratis y publicitar todo tipo de productos.
DECIMO: Que, a fojas 56, con fecha 31 de octubre de 2006, este Tribunal tiene por
presentada la demanda arbitral interpuesta por don Rodrigo Le6n Urrutia en
representacion del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos
correspondiente.
DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 57, con fecha 2 de noviembre de 2006 don Ernesto
Alvarez Ortega, en representacion del primer solicitante, presentd escrito de mejor
derecho por la asignacion del nombre de dominio <metrored.cl>, por los argumentos
que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, el Sefior Olate Landeros, un alumno regular de la Universidad de
Santiago, y que se encuentra en su ultimo afio de Ingenieria, tiene montado
un sitio Web denominado www.rie.cl, desde el afio 2001 a la fecha, ademas
de poseer registrada la marca RIE, para distinguir servicios orientados a una
Red interactiva de estudiantes, destinada a desarrollar una integracién
universitaria mediante este sitio Web.

b. Que, segln consta en el Registro N° 636.918, Marca-mixta RIE, descripcion
etiqueta icono que representa un rostro sonriente, mediante, seguido de la
palabra rie, en la cual la letra r es de color amarillo la letra i es de color azul
y la letra e es de color rojo y el icono es de color azul. Marca que distingue
los siguientes servicios: Red interactiva de estudiantes, ambiente virtual
orientado a desarrollar la integracion universitaria nacional mediante un sitio
Web.




c. Que, en ambos sitios Web, www.rie.cl y www.metrored.cl se aparece en
forma clara y nitida la figura registrada por su mandante, desde el afio 2002,
estamos en presencia de una ampliacion de marca, ofertando los mismos
servicios y realizandolos en forma gratuita. La funcion principal de su
representado esta en la construccién y desarrollo de un portal Web,
completamente gratis, realizando una considerable inversién econdmica en
tiempo de disefio y difundiendo de forma masiva a quienes quieran publicitar
de forma gratuita todo aquellos actos de comercio que estimen convenientes,
aportar, cambiar o vender algun producto u ofertar servicios en un radio de la
Estacion del Metro.

d. Que, el portal metrored, presta servicios a usuarios, no solamente de
Santiago, sino que también a regiones, siendo el Unico portal de transmisién
de informacion en Internet en Chile, que vincula al cliente con empresas y
servicios que se encuentran bajo la condicion geografica diferente en las
inmediaciones de las estaciones del Metro de Santiago. Desde sus inicios se ha
mantenido en forma ininterrumpida, por tal motivo, pretender o tratar de
imponer una forma monopdlica, de parte de Metro de Santiago, sobre
cualquier servicio prestado por terceros, en ambitos donde obviamente no
tiene competencia, es algo que no se puede permitir.

e. Que, el dmbito donde se desenvuelve su representado, en la entrega de
informacion gratuita a nivel nacional, al inscribir el dominio se estimo
necesario seguir identificAndose, con su marca registrada, asi como su
logotipo, por lo mismo el ampliar la palabra metro, junto a la otra palabra
red, mas el logotipo registrada de la caricatura feliz, es un concepto novedoso
y especial, si se considera que existen una gran cantidad de marcas registrada
y dominios que utilizan la palabra metro, y que no necesariamente le
pertenecen a Metro S.A.

f. Que, si bien Metro S.A. es una gran empresa, ampliamente conocida en el
mercado nacional, pero no tiene un registro vigente en el area de servicios
orientados a desarrollar la integracion universitaria y de familias y personas
que no tienen acceso a pagar por publicar sus avisos gratis.

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 60, con fecha 3 de noviembre de 2006 este Tribunal
Arbitral tiene por presentados los argumentos de mejor derecho por parte del
segundo solicitante.

DECIMOTERCERO: Que, a fojas 61, con fecha 7 de noviembre de 2006, se declara
abierto el periodo de respuestas por cinco dias habiles,

DECIMOCUARTO: Que, a fojas 62, con fecha 15 de noviembre de 2006, don Ernesto
Alvarez Ortega, en representacion del primer solicitante, presentd escrito de
respuestas por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, su representado y un grupo de jovenes y futuros profesionales de la
comunicacion, la Ingenieria y las nuevas tecnologias en Internet, han
desarrollado y prestados servicios gratuitos de publicaciones a una amplia Red
Interactiva de estudiantes a nivel Nacional como Internacional, posee los
dominios www.rie.cl en Chile, ademas de los dominios Internacionales
www.riie.com.ar; www.riie.com.ve; Www.riie.com.es; Www.riie.com.mx;
Www.riie.com.pe; www.riie.com.uy, entre otros.

b. Que, se encuentra en poder de sus representados el dominio www.redmin.cl,
la cual ofrece y presta los mismos servicios gratuitos de publicacion,
marketing y toda clase de publicidad a través de avisos en la Red Virtual.
Ademés existen otros sitios WEB de servicios desarrollados con la misma
tecnologia que utiliza su representado a modo de solo algunos de los mas de
20 portales que existen en forma activa en la red Vvirtual:
**www.redservicios.cl; www.venta-compra.cl; www.portalmania.cl;




www.datoavisos.com; www.risas.cl; www.sinpega..cl ; www.tuercaweb.cl,
etc.

Que, www.metrored.cl es un portal gratuito desarrollado por mi
representado, que tiene como misién entregar informacion via web, sobre las
mejores opciones de consumo Yy servicios ademas de alternativas de
intercambio cultural y recreacion. es un “buscador” que permite ubicar, en
forma eficiente, rapida y lo mas importante “gratuitamente” a empresas,
personas, direcciones, servicios, etc., ubicados dentro de un eje geografico,
clasificados especifica y estratégicamente por las estaciones del metro de
santiago, pero esto no se trata de un “aprovechamiento” o del actuar “de
mala fe”, como lo pretende hacer ver la contraparte, sino utilizarlos como
simples puntos cardinales para las personas que realice la activad ofertada o
alguien que quiera obtener este servicio del “buscador”.

Que, en ningun caso con la utilizacién del dominio www.metrored.cl, se ha
tenido la intencion ni de lucrar, pues es una red virtual de informatica de
telecomunicaciones funcionando solo por internet; ni tampoco el de ingresar
al ambito de los transporte, que es el giro legal de la empresa metro s.a.,
pues sus representados solo trabajan en consultaria y asesorias profesionales
en materias de comunicacién, informaciéon de redes interactivas, informatica
integral, etc.

Que, First come first Server”, no es novedad del sistema juridico, es un
principio que debe aplicarse en aquellos casos en que las partes se
encuentren en igualdad de condiciones, rompiendo este equilibrio con las
pruebas de mejor derecho. Sus representados tienen una red virtual de
informatica gratis, con la marca registrada rie, la cual es la marca madre de
todos estos portales virtuales, por lo tanto, sus servicios estan dirigidos y
restringidos solo al &mbito de la Internet, situacién muy disimil, por decir lo
menos de la contraria, quien ostenta por ley el giro de transporte, y no se
relaciona en lo mas absoluto, con los servicios ofertados por su representado,
lo que en la practica se traduce a “Cero confusién o mal uso de las palabras
Metro y Red”, como dominio.

Que, las palabras metro y red, son palabras que existen en el diccionario y
cada una goza de su propio significado o concepcion, pero la palabra
“metrored” al momento de solicitar el dominio por sus representados “No se
encontraba inscrito o vigente por nadie en particular y mucho menos existia
una solicitud por parte de Metro de Santiago”, incluso fue solicitado con
anterioridad con fecha 14/11/1999, por el sefior Benjamin Loyola y luego con
fecha 30/10/2000, por dofia Maria Vincentius, ambos dominios a la fecha de
solicitud de su representado, esto es el 20 de abril de 2006, se encontraban
eliminados por falta de pago, lo que se tradujo, que cualquier persona
incluido Metro S.A. podria haber solicitado el dominio.

Que, la Ley N° 18.772, que cred una empresa publica para realizar las
actividades propias del servicio de transporte de pasajeros en ferrocarriles
metropolitanos, solo la autorizé para constituir o participar en sociedades y
ejecutar actos u operaciones relacionados con el objeto social. Las empresas
estatales no pueden hacer sino lo que les permite la Ley. Metro S.A., no
puede extender sus dominios fuera del ambito en el cual fue creado, asi
tampoco sus servicios fuera de lo dispuesto por Ley. No es juridicamente
aceptable concluir que, Metro S.A. pueda apropiarse de la palabras que
contengan el prefijo o sufijo metro.

Que, Metro S.A. tiene variados NIC inscritos con la palabra “metro”, solo a
modo de ejemplo bibliometro.cl-ferrocarrilmetropolitano.cl-fonometro.cl-
metro-chile.cl-metroarte.cl-metrobus.cl, etc. Por la gran cantidad de NIC
registrados y otros en tramite, y la gran cantidad de juicios presentados a las



distintas personas o empresas que solicitan dominios con el prefijo o sufijo
“metro”, concluye que el verdadero interés de esta empresa no es
precisamente obtener la expresion www.metrored.cl , sino que simplemente
sumarlos a sus otros ya asignados, con la agravante que los Nic sobre los
cuales la empresa Metro S.A. tiene un derecho de dominio, a excepcion de
www.metrosantiago.cl NO se encuentran actualmente en actividad,
constituyendo esto, un actuar reprochable y monopdlico de un nombre de
dominio. Lo anterior constituye, una limitacién a la libertad de desarrollar
una actividad econ6mica en igualdad de condiciones, siendo un atentado en
contra de los articulos 19 N° 2, 19 N° 21, 19 N° 22, 19 N° 23, 19 N° 24 y 19 N°
25 de la Constitucion Politica de la Republica.

Que, existen una gran cantidad de dominios y marcas comerciales que
contienen la palabra metro, y que son distintos de la Empresa METRO S.A.,
entre otros www.metro.cl (Conocimiento Digital) www.elmetro.cl
(Ferreteria) www.metrodent.cl, www.Metrogas-contratistas.cl, etc.

Que, Metro S.A. ha inscrito otros varios dominios y marcas comerciales, sin
ninguna conexién a lo indicado por su misién, y por Ley, siendo obvid su
direccionamiento hacia un monopolio irreal, pues no puede ejercer
actividades fuera de lo facultado expresamente por la Ley como sefala el
fallo pronunciado por la Excelentisima Corte Suprema ante un Recurso de de
Amparo econémico puesto por la ANP (Asociacion Nacional de Periodistas), el
gue prohibié editar, publicar y distribuir el diario metro y en general de
participar en negocios que estén fuera del medio de transportes, ya que por
ser una empresa estatal, requiere de una Ley de quérum calificado.

Que, la palabra “metro”, no es creacion comercial de la Empresa Metro S.A.
sino que tiene una definicion clara y precisa, y que por ende puede ser
utilizada por cualquier persona o empresa que no tenga ninguna relacion
comercial o que produzca un error o engafio en los potenciales clientes con la
Empresa Metro S.A., el diccionario le otorga a las palabras, en términos
amplios, a metro el significado de una medida, y a la palabra red una malla
de Hilo unidas entre si, y en ningin caso le otorgan un significado de
transporte, Empresa Metropolitana de Transporte ha pasado a llamarse
Empresa Metro de Santiago S.A. derivando de la palabra metropolitano, como
se conocieron los primeros trenes subterraneos creados, con el objeto de
acortar su nombre y tener una mejor llegada el “publico”.

Que, jurisprudencia destacada en casos similares de dominios con la palabra,
ya sea sufijo o prefijo, emitida por los distintos jueces arbitros de nic chile:
fallo de fecha 0570372004 www.elmetro.cl, fallo de fecha 17/02/2005
www.metrotur.cl, fallo de fecha 12/10/2004 www.flujometro.cl, fallo de
fecha 13/04/2004 www.metronewsweek.cl, fallo de fecha 02/01/2004
www.tecnometro.cl.

. Que, la contraria acompafa una serie de marcas registradas a su nombre, en
las cuales aparece la expresion metro y hace una alusion directa a su marca
registrada metrored, registro n® 624.118, concedida con fecha 08 de marzo de
2002, y que distingue especificamente servicios de la clase 35. De acuerdo a
las disposiciones legales la marca metrored, registrada por la demandante
solo tienen proteccion legal en el ambito que le fue otorgado por el
Departamento de Propiedad Industrial, 6 sea, solo para la clase 35 y los
servicios alli indicados,

Que, la misma marca metrored, fue solicitada por Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro S.A., con fecha 18/10/2001, para distinguir servicios de
difusidn de programas de radio o television, y de Internet de clase 38, dicha
solicitud fue rechazada definitivamente por la Sra. Conservadora de Marcas
con fecha 11/12/2001, posteriormente fue rechazado por el Jefe del



Departamento de Propiedad Industrial, el recurso de Reconsideracién
interpuesto por la demandante, con fecha 23 de Diciembre de 2002, fue
rechazada definitivamente por el llustrisimo Tribunal Arbitral de Propiedad
Industrial, la solicitud de la Marca Metrored, solicitada por la Empresa de
Transporte de Pasajeros Metro S.A., demandante de autos.

0. Que, existen ademas marcas registradas en el Departamento de Propiedad
Industrial, con la palabra metro, y que otorgan servicios de comunicaciones,
telecomunicaciones y servicios de internet, de las cuales ninguna pertenece a
demandante de autos y de las cuales, algunas de ellas, se encuentran
registradas por mas de 8 afios a la fecha registro 603.692, (21/09/2001)
marca metronet, servicios de programas hablado clase 38, registro 502.118,
(21/10/1998), marca metro cuadrado, servicios de comunicaciones Yy
telecomunicaciones, clase 38. registro 603.682, (21/09/2001) marca
metropolis, servicios televisados por cable clase 38, etc.

p. Que, a modo de prueba el primer solicitante acompafié los siguientes
documentos:

1. Formularios de dominio metrored de distinto titular a la demandante y que se
encuentran vencidos.

2. Formularios de dominio que incluyen la expresion metro, y la expresion red, que
son distintos a la demandante.

3. Péagina de sitio Web, donde se publicita la pagina www.metrored.cl junto a la
imagen corporativa de www.rie.cl como lo es la caricatura de una cara feliz, la que
se encuentra Registrada en el Departamento de Propiedad Industrial.

4. Formulario de Pagina Web, donde consta que en los dominios se encuentra
registrada la expresién metro.cl por la empresa Conocimiento Digital S.A.

5. hojas impresa de caratuladas y estados de tramitacion, del portal legal de
propiedad industrial, donde consta el rechazo de la marca metrored, para servicios
de Internet, comunicacion y telecomunicaciones,

6.Hojas Impresas de caratulas y estados de tramitacion donde consta que se
encuentran marcas registradas a nombre de distintos titulares para ofertar y realizar
servicios de comunicaciones, telecomunicaciones e Internet, y ninguno de ellos
corresponde a la demandante, por lo tanto la empresa de Transportes de Pasajeros
Metro S.A., No tiene registrada ni la expresion Metro, tampoco la expresion Red, y
mucho menos la combinacién de ambas para distinguir servicios de la clase 38, como
lo son las comunicaciones, telecomunicaciones o cualquier otro servicios dado en la
Red Virtual de la Internet.

DECIMOQUINTO: Que, a fojas 114, con fecha 16 de noviembre de 2006, este Tribunal
tiene por presentadas las observaciones por parte del primer solicitante.
DECIMOSEXTO: Que, a fojas 115, con fecha 15 de noviembre de 2006, don Rodrigo
Leon Urrutia, en representacién del segundo solicitante presenté escrito de
respuestas a los planteamientos del primer solicitante por los argumentos que
pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, la contraria ha hecho un uso de mala fe del nombre de dominio, conoce la
fama de su cliente y ha hecho uso de su fama para un provecho personal en los
términos prescritos por el reglamento de Nic Chile para asignar un nombre de
dominio en disputa.

b. Que, la parte contraria primero alega la coincidencia entre los sitios web de
asociados a los nombres de dominio www.rie.cl y www.metrored.cl. Lo que es
totalmente irrelevante en la medida que el nombre de dominio www.rie.cl no es
objeto del conflicto.

c. Que, mediante el sitio web se hace publicidad completamente gratis no consta en
absoluto, y menos que no lo vaya a hacer en el futuro maxime si confiesa que ha
realizado una inversion considerable en el sitio web.




d. Que, el primer solicitante expresa que quiere vincularse a la “Estacion del Metro”,
con lo que confiesa que quiere hacer uso de la fama y renombre de su cliente para su
costa personal, para promocionar la realizacion de actividades comerciales préximas
a las estaciones del Metro. Ademas la contraria sefiala que es el Unico “portal de
transmision de informacion en Internet en Chile, que vincula al cliente con empresas
y servicios que se encuentran bajo la condicion geografica diferente en la
inmediaciones de las estaciones del Metro”, reafirmado que quiere aprovecharse de
la fama y patrimonio intelectual de su cliente Metro S.A.

e. Que, sefiala que es uno de los mas importantes en la difusiéon de informacion
gratuita en Chile, sin acreditarlo y mas aun, después pasa a mencionar que su
servicio es gratuito pero después sefiala que “nada” es gratis. Detras de de tales
aseveraciones inconexas no hay mas que una completa mala fe del primer solicitante
que busca aprovecharse de las marcas y renombre de su representado, Metro S.A.,
cuestion que ha confesado la parte contraria, pues busca “colgarse” de la fama de su
cliente usando su portal para atraer incautos y, posteriormente, hacer publicidad
propia a costa de él.

f. Que, el primer solicitante ha presentado una solicitud que afecta los derechos de
propiedad industrial de su cliente, claramente acreditados en autos, que ademas
busca, con el nombre de dominio metrored.cl que no es mas que la referencia a LA
RED DEL METRO, de publicitarse mala fe y ganar dinero a costa de su cliente.

DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 151, con fecha 15 de diciembre de 2006, el Tribunal
Arbitral tiene por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante.
DECIMOOCTAVO: Que a fojas 115, con fechas 30 de enero de 2007 don Rodrigo Ledn
en representacion del segundo solicitante acompafio los siguientes documentos:

1. Copia impresa de certificado del registro de marca metrored, registro N°
491986 emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial que
acredita la titularidad de la marca a favor de su representada, Metro S.A.,
para proteger productos de la clase 12.

2. Copia impresa de certificado del registro de marca metrored, registro N°
624118 emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial que
acredita la titularidad de la marca a favor de su representada, Metro S.A.
para proteger servicios clase 35, especialmente alquiler de material
publicitario, a lo que esta destinando expresamente la parte contraria el
nombre de dominio de autos, pues el sitio web asociado estd funcionando
para publicitar productos y servicios.

3. Copia impresa de certificado del registro de marca metrored, registro N°
491997 emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial que
acredita la titularidad de la marca a favor de su representada, Metro S.A.
para proteger servicios indicados, de la clase 39.

DECIMONOVENOQO: Que, a fojas 130, con fecha 17 de noviembre de 2006, este
Tribunal Arbitral tiene por acompafiados los documentos por parte del segundo
solicitante.

VIGESIMO: Que, a fojas 119, 141 y 153 con fechas 16 y 22 de noviembre de 2006 y 8
de enero de 2007, respectivamente don Rodrigo Lebdn acompafié con citacion los
siguientes documentos:

- Copias de impresiones de sitio web metrored.cl en que aparece campafia de
desprestigio contra su cliente.

- Certificado emitido por el sitio web Nic Chile en que consta que el primer
solicitante solicito el nombre de dominio metrorie.cl al que su parte se opuso
en defensa de sus intereses.

- Copia de Certificados de marcas comerciales emitidos por el Departamento de
propiedad industrial de las marcas metrored y red metro.




- Afiches que se encuentran en las estaciones del metro y otros lugares de
Santiago en que aparece claramente el signo Metro Red.

- Sentencia arbitral que resuelve la asignacion del nombre de dominio
METRORIE.CL en juicio entre las mismas partes de los presentes autos
arbitrales, resolviéndose asignar el nombre de dominio a Metro SA.

VIGESIMOPRIMERO: Que, a fojas 130, 152 y 157 con fechas 17 de noviembre, 11 de
diciembre de 2006 y 11 de enero de 2007 se tienen por acompafiados los documentos
por parte del segundo solicitante.

VIGESIMOSEGUNDO: Que, a fojas 165, con fecha 31 de enero de 2007 el Tribunal
Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier
interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que
las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de
esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante ademas de haber alegado en su favor el criterio
de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de
dominio en disputa, ha sefialado como argumentos de mejor derecho adicionales, la
circunstancia de tratarse de de un sitio de servicios de utilidad publica creado con el
fin de ofrecer a la ciudadania un programa para Publicar Anuncios Gratis en las
Estaciones de las principales lineas ferroviarias de Chile.

TERCERO: Que, también el primer solicitante alegé que Metro S.A. interpuso una
demanda de asignacién de nombre del dominio Metrored.cl, con el fin de suspender
la actividad normal del sitio dejando sin validez todo el trabajo realizado por la
creciente comunidad de usuarios, argumentacion que sera desestimada pues lo Unico
que ha hecho Metro S.A. es ejercer una prerrogativa establecida en su favor, por el
Reglamento Nic-Chile, es cual se encuentra inserto con plena validez dentro del
ordenamiento juridico chileno.

CUARTO: Que segun inspeccién personal realizada al sitio web www.metrored.cl el
dia 12 de Marzo de 2007 este Tribunal ha podido comprobar que el primer solicitante
ha incorporado una leyenda que reza: “El pasado 30 de Octubre, Metro S.A.
interpuso una demanda de asignacion de nombre del dominio Metrored.cl, con el fin
de suspender la actividad normal del sitio dejando sin validez todo el trabajo
realizado por la creciente comunidad de usuarios.

Frente a esto, no queda mas que solicitar la ayuda de todos los usuarios que han
participado en Metrored.cl para enviar correos con el Asunto: Apoyo Metrored.cl”,
estableciendo una forma de litigar totalmente extrafia al proceso que puede,
ademés, afectar la fama y buen nombre que tiene el reconocido sistema de
transporte que en la Regién Metropolitana, dirige Metro S.A.

QUINTO: Que, adicionalmente la primera solicitante ha alegado que Metro S. A. es
una empresa estatal y que por lo tanto no podria desarrollar otros negocios que los
expresamente autorizados por la empresa que la cred. Tal argumento también sera
desestimado en cuanto todas las empresas estatales e incluso el supremo Gobierno,
mantienen sitios web como medio de informacion y comunicacion con los usuarios
como un modo de mejorar el servicio prestado, lo que en ningin caso se traduce en




la realizacion de un objeto distinto al que ha dado vida y justificacién a cada entidad
publica.

SEXTO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, ha esgrimido como
argumentos de mejor derecho el ser titular de la marca comercial METRO RED,
Registro n° 682719, idéntica al nombre de dominio solicitado, marca que al ser
utilizada en la red de metro de Santiago constituye marca famosa y notoria a nivel
nacional, siendo ademas titular de 213 marcas comerciales y 31 nombres de dominio
.CL. que contienen en forma directa el término METRO.

SEPTIMO: Que, este tribunal, reconoce el caracter de marca famosa y notoria, a la
marca metro red, por el conocimiento directo que tiene de la utilizacion de tal
expresion en la red de Metro de Santiago, apreciacion de la prueba acorde a la
calidad de juez arbitro arbitrador que ostenta el Tribunal.

OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca y de constituir -
procesalmente- tal circunstancia el caracter de hecho publico y notorio conlleva una
serie de consecuencias, entre ellas, quizds la principal, la presuncion de que
cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o
nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas
inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista de los intereses
comerciales y econémicos.

NOVENO: Que, si bien es cierto, que la palabra “metro” ni “red” no son susceptibles
de Registro, por ser genéricas, tal como ha alegado la primera solicitante, la
combinacion metro red si lo es, tal como ha reconocido el Departamento de
Propiedad Industrial, la permitir a Metro S. A. la inscripcion de la marca comercial
antes mencionada.

DECIMO: Que, el primer solicitante, de acuerdo a sus propias declaraciones, posee un
dominio www.rie.cl, a través del cudl es ampliamente conocido en Internet, y realiza
toda su actividad comercial y comunicacional pertinente a sus intereses.
DECIMOPRIMERO: Que, este Tribunal se ha formado conviccion, en el sentido que
asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusién a los
consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se
pudiera realizar en el portal www. Metrored.cl, puede generar la impresién de que
se trata de la pagina web oficial de Metro S.A. titular de la marca metrored, y actual
sujeto que utiliza la expresion masiva y publicamente en la ciudad de Santiago.
DECIMOSEGUNDO: Que, de acuerdo a lo expresado por la |. Corte de Apelaciones de
Santiago, (REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCVIII (2001), N° 4
(OCTUBRE-DICIEMBRE), SECCION 1), el arbitro arbitrador decide la contienda segun su
leal saber y entender conforme a la verdad sabida y buena fe guardada. Declara y
actua la voluntad de la justicia natural, segun los dictados por su propia conciencia.
Su diferencia con los demas jueces esta en la libertad que tiene para desentenderse
de los mandatos de la ley en la declaracion decisoria del pleito y fundarla
Gnicamente en las razones que su conciencia estime mas prudentes y equitativas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cédigo de
Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y
lo sefialado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el
nombre de dominio metrored.cl al segundo solicitante Metro S.A., Rep. por Silva &
Cia.,Rut: 61.219.000-3.



Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacién de las Bases del Procedimiento y, por
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico para su cumplimiento.
Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico firmado electrénicamente y por
correo certificado.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvio don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAveE, Juez Arbitro Sistema de
Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAz CIFUENTES MuRoz, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONzALEzZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3.



