En Santiago de Chile, a 31 de mayo del afio dos mil siete, en los autos por conflicto en
inscripcion del nombre de dominio pormetro.cl , suscitado entre MAURICIO GUILLERMO
GONZALEZ PALAVICINO , RUT 08.776.724-8, domiciliado en Padre Mariano Chaparro
3545, Macul, Santiago, y Metro S.A., Rep. por Silva & Cia. (EMPRESA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A), RUT 61.219.000-3, domiciliada en Av.
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414 Santiago, Chile, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1.

Que conforme consta en autos, con fecha 7 de julio de 2006, siendo las 23:41:04
GMT, MAURICIO GUILLERMO GONZALEZ PALAVICINO formul6é solicitud de
inscripcion de nombre de dominio pormetro.cl , constituyéndose asi en el primer
solicitante de éste, y el dia 18 de julio de ese mismo afo, siendo las 20:05:04 GMT,
Metro S.A., Rep. por Silva & Cia. (EMPRESA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS METRO S A), formulé la solicitud competitiva que da lugar al presente
conflicto de nombres de dominio.

Que con fecha 6 de noviembre de 2007 recibié de NIC Chile el Oficio N°06734, por
el que dofia Margarita Valdés Cortés comunica a este arbitro su designacién como
Arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio pormetro.cl , suscitado
las partes ya individualizadas.

Que con fecha 16 de noviembre de 2006 se aceptd la designacion y se citd a las
partes a audiencia de conciliacion y/o fijacién del procedimiento para el dia 28 de
noviembre de 2006 en Bandera 341 oficina 757, comuna de Santiago, notificando de
ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrénico y agregandose
a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal
como consta a fs.5.

Que con fecha 28 de noviembre del afio 2006 se realiz6 la audiencia de conciliacion
y/o fijacién del procedimiento, en la que comparecié por el segundo solicitante don
Ricardo Montero Castillo, quién acompafié los poderes con que acreditd la
representacion invocada. El tribunal lo tuvo presente y ordend se agregaran a autos
segun consta a fojas 7 y siguientes. Ante la no comparecencia del primer solicitante
se procedid derechamente a la fijacion del procedimiento, en resolucion que fue
notificada por correo electrénico a la inasistente.

Que a fojas 13 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda
solicitante, ya individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente
el nombre de dominio en disputa, en base a los antecedentes de hecho y de
derecho que en sus partes substanciales sefiala.

En cuanto a LOS HECHOS, sefala que su contraparte solicitdé la asignacion del
nombre de dominio en disputa, presentdndose por su representada la
correspondiente solicitud competitiva dentro del plazo legal de 10 dias establecido
por el Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .CL.

En cuanto al DERECHO, basa sus alegaciones en que la actividad desarrollada por
Metro S.A., es por todos bien conocida y esencial para la actividad econdmica de la



regién metropolitana. Establece que la empresa se ha preocupado de resguardar su
imagen siendo titular de acuerdo con la ley 19.039 de diversas marcas comerciales,
entre las cuales menciona METRO, METRO CLUB, METRO A METRO, entre otros.
Sefiala que es titular de 213 marcas comerciales y 31 nombres de dominio .cl que
incluyen el término METRO, incluyendo METROLINE.CL el que, en su opinion, es
casi idéntico al dominio de autos.

Afiade que el primer solicitante, no vinculado a su representada, se beneficiara con
el posicionamiento y trayectoria de la misma, citando como causales y fundamentos
legales el articulo 14 y el articulo 22 de la Reglamentacién respectiva.

Sefiala, asimismo, que el nombre de dominio solicitado puede causar dilucién, toda
vez que si en mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica
a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podria ocurrir,
que identifique ademas servicios ligados a la misma pero que no correspondan a
ella, indudablemente afectaria el capital comercial y marcario de su mandante.

Concluye afirmando que el otorgamiento a la contraria del nombre de dominio en
conflicto generaria confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia
empresarial de los productos o servicios, ya que los consumidores lo identificaran
con su mandante Metro S.A, sefialando que, buena fe, interés legitimo, marcas y
dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento
comerciales consolidados, estos son elementos que perfilan a su mandante como
titular de un mejor derecho, para optar al dominio en cuestion.

Al primer otrosi, pide se tengan por acompafiados, con citacién, dos listas de
nombres de dominio de su representada en que aparece en forma principal la
expresion METRO y documentos que dan cuenta de su personeria y calidad de
abogado habilitado, copias simple de los poderes otorgados por su representada y
copia simple de su patente profesional al dia.

6. Que, habiéndose vencido todos los plazos fijados en autos, a fojas 50 se cit6 a las
partes a oir sentencia,

CONSIDERANDO: Que sin perjuicio que ha vencido el plazo fijado por este Tribunal sin
gue la primera solicitante se apersonara en autos, se estima pertinente realizar las
siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cual
de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio en
disputa, esto es, "pormetro.cl”.

SEGUNDO: Que rige la solucién de conflictos de nombres de dominio el principio “first
come first served”, actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in
tempore prior in iure”, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige estas
materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan
interés legitimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se
encuentre de mala fe. En su aplicacién habra de tenerse en cuenta que por su
funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de



dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo
juridico que antes enunciaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el
primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido
concebido como un arbitro arbitrador, que debera, conforme su real saber y entender
definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indigue, intentando en todo caso
resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural
a la proliferacion del uso de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su
desarrollo como medio a través del cual las personas naturales o juridicas se comunican
e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen
puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a que
areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy se
encuentren abocadas al estudio de como este fenédmeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es el caso del
derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripcion de
un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos
marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia,
gue se acerca toda vez que a través de la inscripcion de un dominio pueda afectar la libre
y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacién
del nombre de dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos,
especificamente sus derechos marcarios y a la utilizaciéon de su razén social como parte
del nombre de dominio. Acredité con este fin en la documental que consta en autos, que
cuenta con varios registros marcarios que incluyen parte del término solicitado, el cual
ademas es su razén social. Por otro lado, y como consta personalmente a éste arbitro—
el término METRO, se encuentra asociado al servicio prestado por la segunda solicitante,
y ha cubierto ese medio de transporte desde sus inicios en el pais, gozando asi de un
posicionamiento en el mercado nacional.

SEXTO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio pormetro.cl , es
preciso sefialar —que, si bien el nombre de dominio solicitado esta compuesto solo en
parte por el término que busca proteger el segundo solicitante, siendo el nombre de
dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es
hacer posible la localizacién y comunicacion fluida y eficiente entre los diversos
computadores conectados a la Red Internet, la similitud entre los signos “metro” y
“pormetro” puede ocasionar errores en dicha comunicacién, toda vez que ambos
nombres sélo se diferencian en el uso del término “por”, el que no es lo suficientemente
caracteristico como para evocar otra cosa, Yy siendo, por tanto, confusamente similares.
Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual o similar a aquel
registrado, aquello es perjudicial no sélo para el titular de la marca debilitada, sino que
también para el publico consumidor ante el cual se producira confusion.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,



SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio pormetro.cl al
segundo solicitante, Metro S.A., Rep. por Silva & Cia. (EMPRESA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS METRO S A), ya individualizado en autos.

Cada parte respondera por sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

Valeria Taborga B. Ingrid Barra H.
Cl. 8.433.902-4 Cl. 15.226.520-4



