MTRO.CL

Santiago, 6 de Junio de 2008.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.L1.- Compromiso.

Que con fecha 17 de Agosto de 2007, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF07866, denominada “Arbitraje dominio mtro.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunic6 al suscrito su designacibn como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacién con la inscripcion del referido nombre de
dominio. Dicha designaciéon también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 20 de Agosto de 2007 dirigida a NIC Chile, atencion dofia
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jur6 desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacién y fijacién de procedimiento
para el dia miércoles 29 de agosto del afio 2007, a las 16:00 horas, en calle Agustinas
N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Regién Metropolitana. La citada carta
y resolucion rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacidon por carta certificada de la misma a las partes, rolan
de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

Que, atendido el hecho que la movilizacién de trabajadores llamada para el dia
29 de Agosto de 2007, por la Central Unitaria de Trabajadores, se llevd a cabo en las
proximidades de las oficinas de este sefior Arbitro, lo que impidi6 la comparecencia de
las partes a la audiencia decretada, se resolvido con esa fecha, la suspension de la
referida audiencia, fijandose un nuevo dia y hora para su realizacion, para el dia Jueves
6 de Septiembre de 2007, a las 16:00 horas. La citada resolucion rola a fs. 9 del
expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacién por carta certificada y correo electrénico de la misma a las partes, rolan de
fs. 10 a fs. 12 de estos autos arbitrales.



[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: PABLO GAUTIER LISBOA, RUT:
10.306.071- 0; Email: pablo@gautier.cl,; domiciliado en Camino La Laguna 14.341 B,
Lo Barnechea, Santiago; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el caracter
de demandado; y METRO S.A. REP. Silva & Cia., RUT: 61.219.000- 3, representada
por el abogado Rodrigo Ledn Urrutia, ambos domiciliados en Hendaya 60, piso 4°,
Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl,
mail@nameaction.com, rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; rmontero@silva.cl; Teléfono:
562-3720440, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el caracter de
demandante.

[.3.- Comparendo de conciliacién vy fijacion de procedimiento.

Con fecha 6 de septiembre del afio 2007, siendo las 16:00 horas, se llevo a
efecto el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la
asistencia del apoderado del primer solicitante Pablo Gautier Lisboa, y de don Rodrigo
Ledn Urrutia en representacion de la segunda solicitante Metro S.A. y del Juez arbitro
don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordd el procedimiento al cual
se sujetaria el juicio arbitral. Se efectu6 llamado a conciliacion, la que no se produce.
Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones
dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La
citada acta de comparendo rola de fs. 18 a fs. 23 del expediente arbitral.

I.4.- Periodo de discusion.

l.4.1.- Demanda: De fs. 24 a fs. 32 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que METRO S.A. dedujo en contra de Pablo Gautier Lisboa, con el objeto que la
asignacion del nombre de dominio “MTRO.CL” recaiga en su favor, conforme a los
argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los
siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:



- La 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. En esta evolucion legal, sostiene el actor, uno
de los principios fundamentales del derecho econdmico tiene que ver con el hecho de
gque a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria
comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y
emprendedoras, cuya protecciéon legal en definitiva se traduce en una proteccion del
bien comdn. Lo anterior a juicio del demandante resulta esencial para entender la
pretension de éste, y se traduce en una firme y radical lamado 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
econdmico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en
la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

- En este sentido, el actor solicita 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 sefal a los actores econémicos. En
efecto, continla la parte demandante, afortunadamente los criterios que estan
aplicando los arbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera
gue esto 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", de manera tal que esta concepcion impuesta desde el horizonte de
los ingenieros "llegué primero y punto”, ha sido superada, solicitando el actor
encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global
integral, de manera que el sefior arbitro no sea victima de la trampa “first to file” que
originalmente mal ilumind la solucién de este tipo de conflictos, generando fallos que
analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos.

- En lo que se refiere a la actividad desarrollada por METRO S.A. el actor sefala, que
es un servicio de transporte expedito, seguro y econémico, destaca como dato objetivo,
gue METRO S.A. transport6 los 3 primeros meses del afio 2006, segun cifras del INE, a
66 millones 946 mil pasajeros, siendo el medio de transportes que mas personas
movilizd en nuestro pais sustentada en una red de transporte interconectado.

- Como consecuencia de lo anterior, el actor ha debido resguardar su imagen. En este
sentido, protegi6 como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de
Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se pueden sefalar: METRO
RED, METRO CLUB, CLUB METRO, METRO A METRO, METROARTE, METROBUS.

- En este mismo sentido, el dominio de autos constituye una marca comercial registrada
de METRO y mas aun, que constituye una marca famosa y notoria a nivel nacional,
coincidente con su razon social. Hace presente, el demandante que es titular de mas de
200 marcas comerciales y 30 nombres de dominio .CL. que contienen en forma directa
y expresa el término METRO.

- Continuando el actor, que si se asignara a la parte contraria, presentara confusiones
en los clientes de METRO SA en la medida que se le asociarda a METRO y a toda su
presencia comercial, social y nacional.



- En otro orden de cosas, 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, refiriéndose el actor a lo
gue la doctrina internacional marcaria denomina la confusion y la dilucion marcaria. 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. Concluyendo que este tipo de conductas son perniciosas para el
sistema econdmico y no se avienen a los principios econémicos y juridicos que
informan nuestro ordenamiento juridico.

- El concepto MTRO.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial que
identifica en el mercado sino que peor aun, se est utilizando una marca comercial
debidamente registrada, vulnerdndose abiertamente un derecho de propiedad sobre
esta expresion. El articulo 14 del reglamento NIC Chile sefiala que "sera
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. Nic Chile, sin
estar obligado a ello, podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del
solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del
anexo 1 de esta reglamentacion, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y
contrarie ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En
este caso, se suspendera la tramitacién del dominio solicitado hasta que se dicte la
sentencia correspondiente”. Por otro lado el articulo 22 si bien esta en el acapite de la
revocacion, el actor sugiere al sefior arbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma, en
cuanto abona la tesis del demandante.

- Reitera, el actor el tema de la dilucion marcaria, en cuanto a que si en el mercado y
en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las marcas y dominios,
indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario
asociado a los signos registrados. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria
a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que tiene sobre sus signos
y respecto de los cuales posee proteccidén de rango legal y constitucional.

l.4.2.- Traslado y tramite evacuado en rebeldia: A fs. 61 de autos figura la resolucién
gue provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafiados los documentos con citaciéon
de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que
acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a
fs. 62 y afs. 63 de autos.

Por resoluciéon de fecha 19 de Octubre de 2007, se tuvo por evacuado en rebeldia de la
parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 61 de estos autos arbitrales.
Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por correo
certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 65y a fs. 66 de autos.




[.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 19 octubre de
2007, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias hébiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “mtro.cl”.- La interlocutoria de prueba
fue notificada a las partes por correo certificado segun comprobantes que rolan a fs. 65
y a fs. 66 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompafié, con
citacion, en su demanda y en sus escritos de fecha 9 y 20 de noviembre de 2007, los
siguientes documentos no _objetados por la contraria: 1.- Lista nombres de dominio en
gue aparece en forma principal la expresibn METRO, entre ellas 1metro.cl;
bancometro.cl;cercadelmetro.cl;ciclometro.cl;clubmetro.cl;chilemtro.cl;elmetrotecuida.cl;
empresadetranspotedepasajerosmetrosa.cl;enmetro.cl;galeriametro2.cl;historiasde 1met
ro.cl;metroagencias.cl;metroamigos.cl;metrobuses.cl;metrocard.cl;metrocorp.cl;metronet
.cl;metrogroup.cl entre otros; 2.- Lista de marcas comerciales en que aparece en forma
principal la expresion METRO, entre ellas club metro denominativa, productos, clase 16;
cuentos en el metro, denominativa, servicios, 35; el metro te cuida, cuida el metro, frase
de propaganda, productos, clase 16; metro, denominativa, servicios, clase 41; metro,
denominativa, productos, clase 14; entre otras; 3.- Impresiones de certificados emitidos
por sitio web del departamento de Propiedad industrial de la marca METRO registros
n°s 543149, 514840, 514841, 509804, 534859, 505096, 543150, 603968, 509799,
305186, 526464, 514842, 526461, 505102, 505100, 505 097, 505098 y 505099; 4.-
Informe de marcas METRO, seiialando el n° de solicitud, estado, tipo, cobertura, titular,
y clases; 5.- Copias de fallos de los casos de metreoagencia.cl; sexometro.cl; metro.cl;
ofimetro.cl; metrovision.cl; metroclub.cl; clubmetro.cl; cercadelmetro.cl y; almetrodeti.cl;
y 6.- Copia impresa de certificado emitido por sitio web Nic Chile que acredita que es
titular del nombre de dominio 1metro.cl fonéticamente idéntico.

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindié prueba
documental.

|.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para oir sentencia.

Por resolucion de fecha 22 de Abril de 2008, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver. La referida
resolucién rola a fs. 88 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las
partes, rola a fs. 147 de autos.



Il. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “mtro.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, PABLO GAUTIER LISBOA ha tenido
el caracter de parte demandada y la sociedad METRO S.A. REP. SILVA & CIA. ha
tenido el caracter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha
correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus
derechos son de mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma: 1° Que la Internet en su regulacién 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. En esta
evolucion legal, sostiene el actor, uno de los principios fundamentales del derecho
econdmico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el
derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de
actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se
traduce en una proteccion del bien comun. Lo anterior a juicio del demandante resulta
esencial para entender la pretension de éste, y se traduce en una firme y radical
llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto
de deficiencias en la concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar
principios esenciales del actuar econémico humano, como es el caso de que la
iniciativa y esfuerzo de las personas en la produccion de un bien o servicio que
beneficia a la comunidad deben ser amparados; 2° Que en este sentido, el actor solicita
que este caso sea evaluado méas allad 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 econdémicos. En efecto, continda la parte
demandante, afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet
en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto 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", de manera tal que
esta concepcion impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto”,
ha sido superada, solicitando el actor encarecidamente que al fallarse este caso, se
analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sefior arbitro no sea
victima de la trampa “first to file” que originalmente mal ilumind la solucion de este tipo
de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como
aberrantes y antijuridicos; 3° Que, el actor, protegi®6 como marcas comerciales de
acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se
pueden sefialar: METRO RED, METRO CLUB, CLUB METRO, METRO A METRO,
METROARTE, METROBUS; 4° Que, el dominio de autos constituye una marca
comercial registrada de METRO y mas aun, que constituye una marca famosa y notoria
a nivel nacional, coincidente con la razén social del actor. Hace presente, el
demandante que es titular de mas de 200 marcas comerciales y 30 nombres de dominio



.CL. que contienen en forma directa y expresa el término METRO; 5° Que, la peor lacra
gue puede afectar a una marca comercial, es lo que la doctrina internacional marcaria
denomina la confusion y la dilucion marcaria; 6° Que, 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, este tipo de
conductas son perniciosas para el sistema econdmico y no se avienen a los principios
econoémicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico; 7° Que, respecto a
la diluciébn marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresiéon idéntica a las marcas y dominios, indudablemente empezara a
generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se
esta afectando el derecho de propiedad sobre sus signos y respecto de los cuales
posee proteccion de rango legal y constitucional.

CUARTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular de una serie de nombres de dominio, entre los
gue destaca "metro.cl”, la que es a todas luces una expresion casi idéntica al nombre
dominio materia de esta disputa; ii) que el actor es titular de marcas comerciales en
Chile que contienen la expresion “METRO”, la que es a todas luces una expresion casi
idéntica al nombre dominio materia de esta disputa; iii) Que el actor es una empresa de
gran fama y notoriedad en Chile y en el extranjero; y iv) Que la palabra “METRO”, muy
similar al nombre dominio materia de esta disputa, forma parte del nombre de la
sociedad demandante (METRO S.A.).

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesté la
demanda ni presentd escrito alguno, como tampoco acompafd prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefialados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccidn juridica.

SEXTO: Que la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios



de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad METRO S.A. REP. Silva & Cia, tiene un mejor derecho para
ser titular del nombre de dominio “mtro.cl”, por cuanto es titular en Chile de la marca
comercial “metro” y de otras que contienen dicha expresién para distinguir diversos
productos y servicios, lo que hace plenamente aplicable en la especie, el criterio de
“titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio”.

II1. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “mtro.cl” a la compafiia METRO S.A. REP. Silva
& Cia; RUT: 61.219.000- 3;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucion es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula
nacional de identidad N° 8.924.471-4 y dofia Maria José Arancibia Obrador, cédula nacional de
identidad N° 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Maria José Arancibia Obrador



