Arbitraje  por la asignacion de nombre de  dominio
“tumetrocuadrado.cl”

Rol 07111

En Santiago a 18 de junio de 2007, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio N° 07111 de fecha 15 enero de 2007, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificd al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“tumetrocuadrado.cl”;

2. Las partes de dicho conflicto eran Christian Adolfo Vallotton
Valenzuela y Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

3. Que con fecha 16 de enero de 2006 se acepto la designaciéon y se
cito a comparendo para el dia 1 de febrero de 2007;

4. Que al dia de la citacion, esto es 1° de febrero de 2007, sélo asistié
el segundo solicitante, se realizo el comparendo, se fijaron las bases
de procedimiento, dejandose constancia de la consignacion.

5. Que con fecha 9 de marzo de 2007 la parte Empresa de
Transporte de Pasajeros Metro S.A. acompaia demanda y consigna

el remanente de los honorarios del arbitro.



6. Que con fecha 20 de marzo de 2007 se dio traslado.

7. Que con fecha 12 de junio de 2007 se cito a oir sentencia, no
habiéndose evacuado el traslado respectivo.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningan
antecedente a los autos, que justifigue su derecho; por otra parte, la
segunda solicitante si lo hace.

9. La segunda solicitante sefiala lo siguiente:

RODRIGO LEON URRUTIA, abogado, patente al dia, domiciliado en
Hendaya 60 Piso 4, Las Condes, Santiago, en representacion de
METRO S.A., domiciliada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1414,
Santiago, en autos sobre la asignacion del nombre de dominio
TUMETROCUADRADO.CL, a UD. respetuosamente digo:

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Network Information
Center Chile, para el funcionamiento del Registro de Dominios.CL, su
Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y segun lo
fijado por las partes en el comparendo de conciliacion y fijacion del
procedimiento de autos, dentro de plazo y en forma legal, vengo en
solicitar, en base a los argumentos de hecho y de derecho que
expondré, sea asignhada a mi representada, METRO S.A., el nombre

de dominio TUMETROCUADRADO.CL.



.- FUNDAMENTOS DE HECHO.

El primer solicitante solicitd el registro de la expresion
TUMETROCUADRADO.CL como nombre de dominio de Internet,
Dentro del plazo legal de acuerdo al articulo del 10 Reglamento para
el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, mi
mandante METRO S.A., solicitd el mismo nombre de dominio
TUMETROCUADRADO.CL.

Posteriormente, luego de no prosperar la mediacién contemplada en
los articulos 1y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacion
y Arbitraje, se procedio a la designacion del arbitro respectivo por NIC
CHILE.

Por ultimo, y luego de que no llegarse a un acuerdo, se dictaron las
normas de procedimiento para el presente arbitraje.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- Criterios aplicables a la asignacion de nombres de dominio.

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. Al respecto nuestra doctrina ha sefalado que la Internet

es un fenbmeno econdmico, un fendmeno psicolégico pero que en



definitiva “no es un fendmeno juridico”, queriendo decir con esto, que
la Internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los
principios generales del derecho, sino por el contrario como una
actividad humana mas, debe dar cuenta de los principios legales
esenciales que regulan el actuar econdmico humano como lo son el
fomento de la iniciativa individual. En esta evolucion legal, uno de los
principios fundamentales del derecho econémico 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. Esta
disquisicién, que apela a los principios basicos del derecho
econdmico, resulta esencial para entender la pretension de mi
mandante, 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
caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la produccién de
un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

En este sentido, queremos que este caso sea evaluado mas alla de la



tentacion 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 econdmicos. En efecto, afortunadamente
los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet en el mundo
entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas
alla del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los
conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis
del "mejor derecho”. Asi, esta concepcion impuesta desde el horizonte
de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y mi
mandante solicita 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 vy
antijuridicos.

2.- La actividad desarrollada por METRO S.A.

La actividad desarrollada por la empresa METRO S.A. es por todos
bien conocida. El METRO, es un servicio de transporte expedito,
seguro y econoémico, convirtiéendose en las dos ultimas décadas en un

medio esencial para la actividad de econOmica de la Region



Metropolitana. Al respecto, podemos dar un dato objetivo, 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
gue mas personas movilizd en nuestro pais sustentada en una red de
transporte interconectado.

Pues bien, dado el caracter que poseen los servicios entregados por
mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho
gue le ha posibilitado ser la empresa N°1 en su rubro. En este sentido,
y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegié como
marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de
Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se pueden
sefalar. METRO RED, METRO CLUB, CLUB METRO, METRO A
METRO, METROARTE, METROBUS, etc, etc.

El nombre de dominio de autos constituye una marca comercial

reqgistrada de mi cliente METRO y mas adn, que constituye una marca
famosa y notoria a nivel nacional.

En efecto, como se puede apreciar de los documentos acompafnados
en un otrosi de esta presentacion, mi representada es titular de mas
de 200 marcas comerciales y 30 nombres de dominio .CL. que

contienen en forma directay expresa el término METRO.



El nombre de dominio, TUMETROCUADRADO.CL, de asignarse a la
parte contraria, presentara confusiones en los clientes de METRO SA
en la medida que se le asociard al METRO y a toda su presencia
comercial, social y nacional.

Mas aun, “TU METRO CUADRADOQ” es una sigla que se utiliza para
promocionar el uso racional del Metro dentro del plan del
Transantiago, como se acreditara en el proceso, sin perjuicio de ser un
hecho notorio al viajar en metro y ver la publicidad en las estaciones
del Metro de Santiago.

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 confusion y la dilucidbn 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. En este caso, la parte contraria ha
incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de
dominio solicitado en funcion de mi cliente, vinculandolo a una marca

comercial como lo es "METRO" o la semejanza con una empresa



renombrada como “METRO SA”. Es mas, si analizamos la conducta
desplegada por el primer solicitante podremos advertir que la solicitud
de autos es arbitraria.

La solicitud del nombre de dominio por la contraparte vulnera
claramente los intereses de mi representada METRO S.A. Al respecto
cabe hacerse las siguientes preguntas:

¢ Es justa la situacién en donde un tercero se aprovecha del prestigio
ganado por otra?

¢ Favorece un saludable desarrollo econémico, el que un tercero no
vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y
posicionamiento de otra?

En nuestra opinidn, este tipo de conductas son perniciosas para el
sistema econdémico y no se avienen a los principios econémicos y
juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico.

El concepto TUMETROCUADRADO.CL no solamente se estructura en

base a la marca comercial que identifica en el mercado a mi mandante

METRO S.A., sino gque peor aun, se esta utilizando una marca

comercial debidamente registrada, vulnerdndose abiertamente un

derecho de propiedad sobre esta expresion y atacando a mi cliente

como queda claro del uso actual del nombre de dominio




TUMETROCUADRADO.CL. En este sentido, estimamos que el hecho

de la igualdad de conceptos, el cual sera abordado posteriormente, es
antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion sea
asignado a mi mandante. El articulo 14 articulo del reglamento NIC

CHILE, el cual senala: “Sera de responsabilidad exclusiva del

solicitante que su inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre

abusos de publicidad, los principios de la competencia leal v de la

ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adguiridos 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 reglamentacién, en aquellos casos que el dominio solicitado
vulnere y contrarie ostensiblemente las normas y principios descritos
en el inciso precedente. En este caso, se suspenderd la tramitacion
del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia
correspondiente”.

Por otro lado el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien esta
en el acapite de la revocacion, sugerimos al Sr. arbitro revisar y
rescatar el espiritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi

mandante:



"Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su
inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerar4 abusiva
cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engainosamente 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, vy

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servird para evidenciar y demostrar la mala
fe del asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiqguen que se ha inscrito el
nombre de dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u
otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al
reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el
propietario de la marca registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién 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 nombre 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

0 a cualgquier otro lugar en linea, creando confusion con la marca del

reclamante.

Hoy la visién del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado
dramaticamente y los mecanismos de solucién de conflictos se han
hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a
raiz de la concesién de dominios que generan confusion y error entre
los consumidores.

Asimismo, debemos reiterar el tema de la dilucibn marcaria, en cuanto
a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una
expresion idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como
eventualmente podria ocurrir, que identifique ademéas determinados

servicios que se encuentran intimamente ligados a los servicios de mi



representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezara
a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a
los signos registrados por mi mandante. Esta situacion ademas de ser
injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho
de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de
los cuales posee proteccién de rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentacion es que la identidad de una

organizacion por ley v por sentido comun soélo debe ser administrada

por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de

combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblematicas

de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a

esta pretension, las mas prestigiosas corporaciones podrian verse

perjudicadas o0 afectadas por este tipo de actos, en donde terceros

aprovechandose de la inversion y posicionamiento en el mercado

podrian inscribir los nombres de dominio basandose en sus marcas de

mayor prestigio, en este contexto es valido hacerse la siguiente

pregunta:

Por dltimo, debemos tener presente que de acuerdo al orden publico
economico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente

la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le



ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en
caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

4.- Conclusion

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el
improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestion,
generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de
la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda
distinguir la parte contraria con el concepto
TUMETROCUADRADO.CL dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automatica con mi mandante METRO
S.A.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente
adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se
diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos
gue la parte contraria no posee un derecho equivalente al nuestro,

En suma, buena fe, interés leqitimo, marcas y dominios registrados,

uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos

comerciales consolidados, v una clara mala fe de la parte contraria,

son todos estos elementos que perfilan a mi mandante como titular de

"un mejor derecho" v mas aun, “del Unico derecho” para optar al




dominio en cuestion.

En razon de todas las consideraciones mencionadas y de las
facultades que el reglamento del ha dotado a los arbitros designados
para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se
conceda el registro del nombre de dominio TUMETROCUADRADO.CL
a la empresa que represento, en razon de los antecedentes de hecho
y de derecho que hemos expuesto en esta presentacion.

POR TANTO,

En consideracion a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos
legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL,

A UD. PIDO: Tener por presentada, dentro de plazo, la presente

demanda de asignacion de nombre de dominio, someterla a
tramitacién y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en
cuestion TUMETROCUADRADO.CL, sea asignado a mi representada

METRO S.A., con expresa condena en costas a la parte demandada.

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretension acompafa los
siguientes documentos:

1.- Lista nombres de dominio de mi representada en que aparece en



forma principal la expresion METRO.

2.- Lista de marcas de marcas comerciales de mi representada en que
aparece en forma principal la expresion METRO.

3.- Los documentos que dan cuenta de mi personeria y de mi calidad
de abogado habilitado para el ejercicio de la profesion,

4.- Cheque girado a nombre del Sr. Arbitro por concepto de honorarios
arbitrales.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompafo antecedente alguno que el
primer solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da sdlidos
argumentos juridicos, acompafia marcas comerciales, registros de
dominios, etc.

12. Que el primer solicitante no da muestras de ningun interés en el
nombre de dominio.

13. Visto lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:
RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “tumetrocuadrado.cl” a la parte
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., no se condena

en costas a la primera solicitante.



Notifiquese la resolucion por correo electronico a las partes y a NIC
Chile.
Resolvio el Juez Arbitro Pablo Canovas Silva.

Firman como testigos, Monica Guzman Dodis y Marlene Tapia.

Juez Arbitro.



