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Rol No. 69 - 2011
Juicio arbitral metrotaxi.cl

Oscar Roberto Araya Pedraza vs. Empresa de Transpor  te de Pasajeros Metro S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

METROTAXI.CL

Santiago, 23 de Noviembre de 2011.

VISTOS:

Con fecha 13 de enero de 2011, don OSCAR ROBERTO ARAYA PEDRAZA, domiciliado
para estos efectos en la ciudad de Antofagasta, en adelante el “primer solicitante”,
inscribié para si el nombre de dominio metrotaxi.cl.  Luego y encontrandose dentro de
plazo, el dia 27 de enero de 2011, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
METRO S.A. en adelante el “segundo solicitante”, con domicilio para estos efectos en
Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 21, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago,

solicitd para si la inscripcién del nombre de dominio ya aludido.
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Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o
“Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas
aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 14205 se designo a la
suscrita como arbitro para la resolucion del presente conflicto de asignacion del nombre
de dominio metrotaxi.cl, aceptando dicho encargo segun consta en autos, jurando

desempefiar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolucién anterior, se citd a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada
con fecha 12 de octubre de 2011, concurriendo al efecto dofia Militza Marinkovic
Gutiérrez, abogada en representacién del segundo solicitante; en rebeldia del primer
solicitante sin perjuicio de haber manifestado su interés —via e-mail- respecto al dominio
de autos, y del arbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliacion, el Tribunal fij6 en la misma audiencia las bases del
procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte

asistente, y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y segun rola a fojas 12 del expediente, dofia Militza
Marinkovic Gutiérrez, abogada en representaciéon de EMPRESA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS METRO S.A. interpone demanda arbitral de asignacién de nombre de
dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea

asignado el nombre de dominio. En sintesis, expone:

a. Su representada es titular de diversos nombres de dominio conformados en torno
a la palabra “METRO”, mencionando entre otros “metro.cl”; “metrotravel.cl”;
“metrolineal.cl”; “metrotren.cl”; “metrochile.cl”; “metrodesantiago.cl”; “redmetro.cl”.
Asimismo, aduce ser legitimo creador y duefio de la marca “METRO" registrada
entre otras bajo los nimeros N° 819.572 (clase 35); N°819.571 (clase 26), N°
794.462 (clases 41 y 42), N°846.589 (clases 6, 12, 16, 20 y 21), N° 846.588
(clases 35, 36 y 39) y N°763.247 (clase 28).
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Sefala que la marca METRO es altamente reconocida y respetada por el publico,
por lo cual es imposible una coexistencia entre los nombres de dominio y marcas
registradas por su mandante y el nombre de dominio metrotaxi.cl solicitado por la
contraria al ser practicamente idénticos lo cual provocara error y confusién de cara
a los usuarios de Internet, lo que no seria correcto y produciria perjuicio a sus

intereses.

Asimismo, expone que si bien la jurisprudencia ha recogido el principio first come,
first served o principio del primer solicitante, éste cede ante aquel solicitante que
sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio
disputado, lo que en la especie sucede ya que su mandante basa su mejor
derecho en la titularidad de los derechos marcarios sobre el signo “METRO” y sus
derechos de dominio ya registrados.

Junto con lo anterior, sefiala que cuenta con un mejor derecho al nombre de
dominio disputado toda vez que son utilizados como un identificador mas, pero con
caracter universal, lo cual entra en pugna con el principio de especialidad de las
marcas, ya que en el ambito de nombres de dominio estos sélo pueden ser
asignados a un solo solicitante. Si bien son cosas distintas, es posible que
nombres de dominio y marcas comerciales entren en conflicto, el cual si bien se
encuadra en una hipotesis de “logical choice”, el otorgamiento de éste a la
contraria generaria todo tipo de errores y confusiones en el mercado respecto de
la procedencia empresarial del nombre de dominio, ya que éste se vincularia a los
nombres de su mandante construidos en torno a la palabra “METRQO”, diluyendo
todo el capital de posicionamiento respecto a dicha expresién honestamente
construido, atentando directamente contra sus intereses. Por lo anterior, solicita

se otorgue en definitiva a su representado el nombre de dominio solicitado.

En un otrosi de su presentacion, acompafia los siguientes documentos, siendo
objetados por la contraria:

Copias de documentos de www.nic.cl, en que se da cuenta de la titularidad de
su mandante de los nombres de dominio ya individualizados.

Copia de los certificados de registro marcario ya individualizados.
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Por su parte don Felipe Ignacio Vega Gomez, en representacion del demandado y primer
solicitante del dominio de autos, don OSCAR ROBERTO ARAYA PEDRAZA, viene a

exponer en sintesis, lo siguiente:

a. En primer término, sefiala encontrarse amparado por el principio first come, first
served al ser el primer solicitante de autos. Asimismo, aduce tener un mejor
derecho entre otros, ya que es el legitimo creador del programa computacional
“metrotaxi” desde el afo 1995, con la idea de formar una empresa llamada
“metrotaxi”, resultando por ende amparado por el articulo 584 del Cédigo Civil, y
las normas de la ley No. 17.336 sobre propiedad intelectual, Asi entonces existe
un derecho de propiedad de las obras, amparado constitucionalmente conforme a
los articulos 19 Nos. 24 inciso 1°, 25 incisos 1°. Y 2° de la Constitucion Politica de

la Republica.

b. Luego, sefiala que la contraparte es titular de la marca comercial “metrotaxi’, la
cual si bien tiene proteccion a nivel legal segin la ley 19.039, no es sujeto de
proteccién de la garantia constitucional del articulo 19 No. 25 inciso 3°., ya que es
una empresa del Estado, que debe regirse por el Orden Publico Econémico. Asi,
todas las empresas estatales, incluidas las sociedades an6nimas estatales como
Metro S.A., forman parte de la Administracion del Estado en tanto nacen en virtud

de una ley.

Cc. Su representado se encuentra asimismo amparado por el libre ejercicio de la
actividad econémica, garantia constitucional que se ve vulnerada por la oposicién
de la contraparte, la que se ve limitada por la garantia (negativa) del derecho al
Estado Empresario Subsidiario; conforme a ello por ley 18.772 se autorizd al
Estado a desarrollar actividades empresariales de servicio publico de transporte de
pasajeros “en ferrocarriles metropolitanos u otros medios eléctricos
complementarios y las anexas a dicho giro”, de lo cual se desprende entre otros
gue es ilegal e inconstitucional toda pretensién de Metro S.A. en torno al giro “taxi”
dado que en definitiva no ha sido autorizado por ley para desarrollar dicha
actividad, segun lo expone latamente. Es asi como resulta que el giro comercial de
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taxi es del todo ajeno, distinto y distinguible del giro comercial y de la marca
METRO, por lo cual al adicionarse el vocablo “taxi” se hace una diferencia
sustancial, no susceptible de crear confusion en el elemento identificador de la red

“‘metro”.

Por otra parte sostiene la mala fe de la solicitud de la contraparte, ya que sefala
que buscaria a través de inscripcion de registros de dominios CL la inclusién de un
giro para la cual no esta autorizada, lo cual se ve reflejado en la supuesta
confusién con la marca METRO la cual no seria tal segln se expuso; como
asimismo que en el afio 1988 fue concedida a la contraria la inscripcion de la
marca metrotaxi, registro concedido bajo No. 334.455 en clase 35 y 39, lo cual
evidencia la pretension ilegitima de la contraria del aumento de giro. Esto Ultimo
gueda evidenciado en la nota respectiva de los registros (“METROTAXI' etiqueta
consiste en tres rombos unidos horizontalmente en sus vértices de color rojo los
dos primeros y amarillo el ultimo con la palabra ‘METROTAXI' bajo ellas siendo de
color rojo la palabra ‘'METRO’ y amarilla la palabra ‘TAXI' todo color fondo

blanco”).

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la oposicion de la contraria, y por ende
otorgar el registro del nombre de dominio de autos a su representada. Junto con lo
anterior, solicita oficiar en caso de “no llegarse a una instancia de conciliacion
intermedia” a la Contraloria General de la Republica y a la Fiscalia Nacional
Econdmica del presente laudo, y notificar asimismo a la Confederacion de Taxis
de Chile.

Acompania el primer solicitante la siguiente documentacién, no impugnada por la

contraria:
1. Factura electrénica de NIC Chile, dominio “metrotaxi.cl”

2. Certificado N° 198 de 2011 de la Subsecretaria de Transportes que certifica
gue el primer solicitante se encuentra inscrito en el Registro Nacional de

Transporte Publico de Pasajeros, Region de Antofagasta en el servicio de Taxi
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Basico desde el afio 1995. Vigente en la actualidad en el servicio de Taxi

Ejecutivo.
3. Programa Computacional desarrollado por el primer solicitante.

4. Declaracion jurada de Don Adolfo Cesar Prat Ibafiez, compafiero de trabajo del

primer solicitante.

5. Copia del oficio N° 6499 de 2011 de la Fiscalia Regional Metropolitana Sur, en
gue se certifica que se le hace entrega al primer solicitante de su automoévil

robado.
6. Parte de la denuncia de robo de la 32 Comisaria de Antofagasta.

7. Copia de la impresién de la pagina Web del Departamento de Propiedad
Industrial, que da cuenta de etiqueta metrotaxi, desarrollada en los afios 1988
y 1998.

8. Copia de la impresion de la pagina Web del Departamento de Propiedad
Industrial, que da cuenta de los siguientes registros de marca de Metro S.A.:
“METROTAXI", registro N° 334.455.; “METROTAXI", registro N° 527.870.;
“METROTAXI", registro N° 846.575.

A fojas 62, el primer solicitante formula observaciones a la prueba rendida por el segundo
solicitante, sefialando que se ha infringido el punto sexto de las bases de procedimiento
fijadas en la audiencia realizada con fecha 12 de octubre de 2011, ya que la contraria no
proporciond las copias necesarias, por lo cual solicita se tenga por no presentada la
prueba rendida por la contraparte. Con lo anterior, sefiala que no corresponderia recibir la
causa a prueba en ese sentido.

Por ultimo y atendido el mérito de autos, este Tribunal con fecha 14 de noviembre de

2011, cita a las partes a oir sentencia.
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CONSIDERANDO:

En relacidn a la objecion de documentos formulada a fs. 62:

Este Tribunal no dara lugar a la objecién documental sefialada, dado que no se ha
expresado las causales bajo las cuales funda su presentacion de conformidad con el
articulo 346 del Codigo de Procedimiento Civil, lo cual resta todo mérito a su solicitud.
Asimismo, se entienden plenamente cumplidos los requisitos para la recepcion de los
instrumentos conforme a lo estipulado en las bases de este procedimiento arbitral, ya que
obran en el Tribunal las copias en formato papel y digital, por lo cual no se haréd lugar a la

objecién formulada.

En cuanto al fondo del asunto controvertido:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la

solicitud de asignacion definitiva del nombre de dominio metrotaxi.cl, intentada por la

segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han
aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho
de solicitar la inscripcion del nombre de dominio, como se desprende del acapite segundo
del articulo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que segun lo expresado en juicio, el segundo solicitante, la EMPRESA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.. sefiala en sintesis ser titular de diversos
nombres de dominio y marcas comerciales estructuradas en razon de la palabra METRO,
la cual es altamente reconocida y respetada, por lo cual es imposible una coexistencia
entre los nombres de dominio y marcas de éste con el nombre de dominio metrotaxi.cl _ya
gue son idénticos, lo cual provocara error y confusién de cara a los usuarios de internet,
perjudicando en definitiva sus intereses. Por ello, el principio del primer solicitante debe

ceder ante el mejor derecho que tiene en virtud de lo expuesto.
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TERCERO: Que el primer solicitante, a efectos de acreditar su mejor derecho en relacion
al nombre de dominio en disputa, sefiala encontrarse amparado constitucionalmente
respecto a la denominacion “metrotaxi” debido al derecho de propiedad de las obras, al
ser el duefio y creador del software “metrotaxi” desde el afio 1995. Sefala asimismo
encontrarse amparado por la garantia constitucional de libre ejercicio de la actividad
econbmica, garantia de la cual carece la contraparte ya que ésta forma parte de la
Administracion del Estado, y por ende se rige por normas de Orden Publico Econémico.
Por ende, solo le estaria permitido realizar actividades dentro del giro para el cual fue
autorizada, no comprendiéndose el de “taxi”, por lo cual mal podria solicitar proteccién
hacia ese giro, el cual no se le ha permitido desarrollar por ley, lo cual estaria
ampliamente recogido por jurisprudencia y doctrina. Por otra parte, aduce que el segundo
solicitante ha omitido sefalar que es titular de la marca “metrotaxi”, prueba que, a su

juicio, habria sido ocultada de mala fe.

CUARTO: Que en primer lugar este Tribunal hace presente a las partes que segun lo
dispuesto en el articulo 1 del Anexo I, denominado “Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje” de la Reglamentacidon para el Funcionamiento del Registro de Nombre de

Dominio .CL (en adelante, “Reglamento de Nic Chile”) “Los conflictos que se susciten en

la_inscripcién, tramitacién y revocacion de nombres de dominio en el dominio CL_se

resolveran de acuerdo a un procedimiento de mediacidn vy arbitraje”. Esto, relacionado con

el articulo 2 del Reglamento de Nic Chile, que dispone: “Se deja expresa constancia de
gue NIC Chile actta Unicamente en calidad de ente coordinador delegado de IANA con el

proposito de llevar el registro de nombres de dominio. No tiene ni_tendrd facultades

jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni obligaciones que las gue en esta Reglamentacion

se expresan.”, delimita el objeto de la litis en este conflicto, que en el particular se traduce
en resolver los conflictos que se susciten respecto a la inscripcién de un nombre de
dominio. Entonces, se deja expresa constancia que este Tribunal no se encuentra
facultado para pronunciarse respecto a materias que no son de su competencia, sin
perjuicio que podran ser tenidas en consideracion, toda vez que teniendo presente que
las facultades conferidas a este arbitro son las de Arbitrador, conforme a lo dispuesto en

el articulo 7 del Anexo | de la Reglamentacion antes aludida, que sefiala “Los arbitros
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tendran el caracter de "arbitrador", y en contra de sus resoluciones no procedera recurso
alguno. El arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado

con su competencia y jurisdiccion”.

QUINTO: Que, asimismo el Reglamento de Nic Chile dispone en su articulo 14, “Sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcibn 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”.. Asi entonces

se debe examinar si las solicitudes iniciadas por ambas partes cumplen con los requisitos
de exigibilidad a la luz de la norma anteriormente sefialada. En primer término, se
analizara si las inscripciones han contrariado las “normas vigentes sobre abusos de
publicidad”. Bajo el alero de la actual normativa vigente (Ley No. 19.733, sobre Libertad
de opinién e informacién y ejercicio del periodismo, norma que derogé la anterior Ley No.
16.643, que versaba sobre Abusos de Publicidad), ella regula el ejercicio del periodismo y
normas relativas a los medios de comunicacion social, para lo cual encontramos diversas
sanciones que remiten a tipos penales, y s6lo entendiendo a una pagina web (con su
correspondiente nombre de dominio) como un medio de comunicacion social, podemos
atenernos a sus normas. Incluso aplicando por analogia el articulo 29 respecto a los
delitos injuria y calumnia, no se advierte que los solicitantes hayan infringido dichas
normas, por lo cual no es posible configurar en la especie una vulneracion a las normas
sobre abusos de publicidad, tal como lo requiere el articulo 14 del Reglamento de Nic
Chile.

SEXTO: Que examinando entonces “los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil” debemos remitirnos entre otras a la Ley No. 29.169, que Regula la competencia
desleal; el D.L No. 211 de 1973 y al Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad
industrial. Este Tribunal en la especie no ve configurada ningln supuesto que permita
entender infringidos los principios anteriormente sefalados, toda vez que de la mera
actividad de inscribir un nombre de dominio, no podemos entender que el primer

solicitante se encuentre en situacion de infringir los principios de la competencia leal y

9
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ética mercantil, como tampoco podemos pretender que ese mero hecho permita que su
actitud sea tenida por realizada de mala fe, tal como lo ha sefialado este tribunal arbitral

en reiteradas oportunidades.

SEPTIMO: Que examinado lo expuesto debemos abocarnos a revisar si se han vulnerado
“derechos validamente adquiridos por terceros”. Dada las argumentaciones y probanzas
rendidas, este Tribunal entiende que el segundo solicitante ha demostrado tener interés
legitimo en torno a la denominacion METRO, la cual posee fama y notoriedad reconocidas
en nuestro pais, expresién que debidamente ha sido resguardada tanto como marca
comercial acorde a los registros acompafiados, como nombre de dominio. Entonces la
utilizacion de la expresibn METRO por cualquier otro sujeto distinto a la segunda
solicitante, debe ser acreditado, mostrando un mejor derecho a su favor para utilizar dicha
expresion, la cual posee caracteres de fama y notoriedad tales que la hacen relacionarse
de manera estrecha con la segunda solicitante. Asi, la actitud propia del publico
consumidor ante el nombre de dominio en disputa serd la de creer encontrarse
legitimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante dado la

fama y notoriedad de dicha expresion antes indicada.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal estima al primer solicitante como
un litigante valido en la especie, puesto que ha demostrado tener proteccion conforme a la
expresion “metrotaxi”, desde el afio 1995 conforme a la fecha de creacion del programa
computacional acompafiado, proteccion que se confiere en tanto creacion intelectual a su
autor. Con respecto a la intencién o idea de formar una empresa denominada “metrotaxi”,
este Tribunal si bien reconoce acreditado que la actividad laboral del solicitante es
precisamente la de conduccion de un vehiculo de alquiler o “taxi”, desestima en el fondo
tal afirmacion, puesto que tan soélo conforma una expectativa no materializada,
exteriorizada tan sélo en declaraciones que carecen de plausibilidad ante este Tribunal,
toda vez que por si sola la prueba rendida carece de los caracteres necesarios para
formar conviccidn respecto a este punto. Asi y entendiendo a ambos litigantes con
legitimo interés respecto al nombre de dominio de autos, metrotaxi.cl , este Tribunal

10
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considera que la marca METRO del segundo solicitante goza de caracteres de fama y
notoriedad los cuales la llevan a tener proteccion que se extiende mas alla del clasificador
o clasificadores para las cuales fueron asignadas, - sin perjuicio de la discusién en sede
constitucional respecto al alcance del giro de la demandante, cuestion que como se ha
dicho escapa a la competencia de este Tribunal Arbitral -. Entonces, la expresién “TAXI”",
definida por la Real Academia de la Lengua Espafiola como “Automavil de alquiler con
conductor, provisto de taximetro”. Es una palabra de uso comudn en nuestro lenguaje, la
cual no otorga caracter alguno de distintividad por sobre la expresion “METRO”; la cual se
utiliza para denominar comanmente al ferrocarril subterraneo urbano. Es asi como la sola
adicién de la palabra “TAXI" a la palabra “METROQO”, carece de distintividad y notoriedad
respecto al signo primigenio y no logra por si sola difuminar el riesgo de error y confusion
que este Tribunal estima se produce de cara al publico consumidor en el ambito de
internet. Cabe sefialar que la fama y notoriedad de la expresién “METRO” data por lo
menos desde el afio 1975, afio en el cual se puso en marcha este medio de transporte
urbano, por lo cual el primer solicitante tampoco puede desconocer la fama y notoriedad

de dicha expresion, frente a la cual estructura el nombre de su programa computacional.

NOVENO: Que se estima que ambos solicitantes han demostrado poseer derechos
validamente adquiridos respecto al nombre de dominio en disputa, acorde a los
argumentos ampliamente expresados. Sin perjuicio de ello, este Tribunal tiene presente
el claro riesgo de confusion y error que sostiene se produciria la demandante al otorgar el
nombre de dominio al primer solicitante, puesto es evidente que este riesgo existe al ser
la expresién METRO parte fundamental y distintiva del nombre de dominio metrotaxi.cl .,
cuestion que hace formar conviccibn que es a éste que le asiste un mejor derecho en

torno a la expresion sefialada, ponderado en mejor término que el de su contraparte.

DECIMO: Que este Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusion
antedicha se ha utilizado principalmente, mas no de manera absoluta el criterio marcario
ya desarrollado, sino que haciendo una aplicacién extensiva no solo de lo dispuesto en el
articulo 14 y demas normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al
efecto; sino que se ha hecho un acabado andlisis atendiendo entre otros, a criterios de

11
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justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusién antes mencionada y por
ende concluir que la asignacién definitiva del nombre de dominio intentado al segundo
solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Por lo anterior, se rechaza asimismo
la solicitud del primer solicitante en torno a oficiar a la Contraloria General de la Republica
y a la Fiscalia Nacional Econémica, como asimismo notificar de la presente sentencia a la
Confederacion de Taxis de Chile, dejando sin perjuicio de aquello expresa constancia de
guedar a salvo los demas derechos que ambos solicitantes, en especial el primero de
ellos puedan detentar y hacer valer ante los 6rganos y en las oportunidades que estimen

conducentes.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del Cédigo Organico
de Tribunales, 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1°del
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio metrotaxi.cl presentada
por el primer solicitante, OSCAR ROBERTO ARAYA PEDRAZA.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio
metrotaxi.cl al segundo solicitante, esto es, EMPRESA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS METRO S.A.
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3.- Que no se condena en costas a la vencida, por haber tenido motivo plausible para

litigar.

4.- Se rechaza asimismo la solicitud de la demandada de oficio de la presente resolucion
a la Contraloria General de la Republica y a la Fiscalia Nacional Econdémica, y notificaciéon

a Confederaciéon de Taxis de Chile

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por correo

electrénico, con firma digital, y por esta Gltima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Arbitro Nic Chile.

Autoriz6 don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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