Fallo arbitral por dominio “unmetro.cl”

-\/-

METRO S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 27 de Marzo de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF08189, de 30 de Octubre de 2007, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de

dominio unmetro.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son

partes en dicho conflicto | EEEG—————
domiciliado en | quien

tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio
“unmetro.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 10 de Agosto de 2007, a las

19:55:19 horas GMT y METRO S.A., representada por Silva y Compaiiia,



en la persona de dofia || . 2mbos domiciliados, para
estos efectos, en |G

quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de
dominio “unmetro.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 22 de Agosto de
2007, alas 19:14:10 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 02 de Noviembre de 2007, la
cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito acepté el cargo y jurd
desempeniarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el
dia 12 de Noviembre de 2007, a las 11:00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 12 de Noviembre de 2007, tuvo lugar el
comparendo decretado con la asistencia del primer solicitante don
I | scoundo solicitante del nombre de dominio,
METRO S.A., representada por don Rodrigo Leén Urrutia de Silva y
Compafia. El arbitro procedio a calificar la personeria del compareciente
y la consignacion decretada, estimando ambas bastantes y acto seguido
se acuerdan y fijan las normas de procedimiento a las que se ceiiira la
controversia, todo ello segun consta del acta levantada al efecto y que

rola a fojas 15 de autos.



SEXTO: Que por resoluciéon de fecha 12 de Noviembre de 2007, se

notifico a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEPTIMO: Que por escrito que la a foja 15 la parte de METRO S.A.,
solicitd la asignacion del nombre de dominio metroagencia.cl a su favor
aduciendo las siguientes razones: que Metro S.A. o el Metro es una
empresa nacionalmente conocida; que se le reconoce como un servicio
de transporte expedito, seguro y econémico; que dado el caracter que
poseen los servicios entregados por la empresa, esta se ha preocupado
de reguardar su imagen y por este sentido y objetivo protegié marcas
comerciales en diversos conceptos entre los cuales sefiala: metro red;
metro club; metro a metro; metro arte; metrobus, etc. Que el nombre
de dominio de autos comprende la marca comercial de esta parte y que
constituye una marca famosa y notoria en el &mbito nacional. Que es
titular de més de 200 marcas comerciales y 30 nombres de dominios .CL
que contienen en forma directa y expresa el término metro, haciendo
uso efectivo de sus marcas y signos en Chile. Que a la luz de los
principios que subyacen a la norma del articulo 22 del reglamento de
NIC Chile que considera las cuales de revocacion de un nombre de
dominio por considerase abusiva, toda vez que ésta sea idéntica 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; que el asignatario del nombre de dominio no
tenga derechos o intereses legitimos y que el nombre de dominio haya
sido inscrito y se utilice de mala fe. Que por lo anterior, sostiene la
actora, el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado en
consolidar soluciones que se hagan cargo del perjuicio comercial que las
empresas sufren a raiz de la concesion de dominios que generan

confusion y error entre los consumidores. Que la marca “Metro” ya se



vincula a la actora en Internet y por tal motivo tiene justo temor de que
todo el capital de posicionamiento que ha hecho del concepto “Metro” en
el mundo real se pierda y diluya en el mundo virtual con su equivalente
“unmetro.cl” en manos de un titular distinto de ella; por cuanto el
primer solicitante, de obtener el registro del nhombre de dominio a su
favor, capitalizaria para si los beneficios de su registro marcario y
afectaria derechos e intereses de terceros. Por tales motivos, y por
cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor derecho al nombre
de dominio “unmetro.cl”, solicita la asignacion del mismo a su nombre.

Que acompania, con citacion de la contraria los siguientes documentos:

1. Listado de nombres de dominio del mandante en que aparece en

forma principal la expresiéon Metro;

2. Lista de marcas de marcas comerciales del mandante en que

aparece en forma principal la expresion Metro;

3. Copia del Fallo metroagencia.cl que da cuenta del mejor derecho

de mi parte por su marca Metro;

4. Copia del Fallo sexometro.cl que da cuenta del mejor derecho de

mi parte por su marca Metro;

5. Copia del Fallo metro.cl que da cuenta del mejor derecho de mi

parte por su marca Metro;

6. Copia del Fallo ofimetro.cl que da cuenta del mejor derecho de mi

parte por su marca Metro;

7. Copia del Fallo metrovision.cl que da cuenta del mejor derecho de

mi parte por su marca Metro;

8. Copia del Fallo metroclub.cl que da cuenta del mejor derecho de

mi parte por su marca Metro;



9. Copia del Fallo clubmetro.cl que da cuenta del mejor derecho de

mi parte por su marca Metro;

10. Copia del Fallo cercadelmetro que da cuenta del mejor derecho

de mi parte por su marca Metro;

11. Copia del Fallo almetrodeti.cl que da cuenta del mejor derecho

de mi parte por su marca Metro;

12. Copia impresa de certificado emitido por sitio web de Nic Chile
que acredita que mi parte es titular del nombre de dominio,

1metro.cl, fonéticamente idéntico con el de autos.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 04 de Diciembre de 2007,
notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 109 de autos, se tuvo
por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la

parte de METRO S.A., y se confirié traslado al primer solicitante.

NOVENO: Que con fecha 21 de noviembre de 2007, el primer solicitante
presenta sus alegaciones por la inscripciéon del dominio unmetro.cl, que

rola a fojas 96 de autos, sefialando:

1. Que esta parte se encuentra amparado por el principio “first come,

first served”;

2. Que existen dominios en donde la palabra metro esta presente y

no es titular de ellos Metro S.A.;

3. Que tampoco tiene registrada la marca “unmetro” en el
Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de

Economia;

4. Que las actividades econdmicas desarrolladas por esta parte no

guardan relacion con las actividades comerciales de Metro S.A.;



5. Que el mandante es ingeniero y se especializa en disefios de
arquitectura e ingeniaria y es socio de la empresa Erre Ese

Consultores;

6. Que unmetro.cl es un portal de servicios a través del sitio

unmetro.info, el cual esta vinculado al sitio unmetro.cl

DECIMO: Que por resolucion de fecha 04 de Diciembre de 2007,
notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 108 de autos, se tuvo
por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la
parte de Don |l T B si» proveer Otrosi de
patrocinio y poder por no estar debidamente firmado, ni acompafnados

los documentos por no hacerlo en la forma legal.

UNDECIMO: Que con fecha 6 de Diciembre la parte de Metro S.A., por
escrito que rola a fojas 109, cumplié lo ordenado por el tribunal, en
cuanto acompafnar las copias suficientes de los documentos

acompanados.

DUODECIMO: Que con fechal7 de Diciembre, en escrito que rola a
fojas 120, la parte de Metro S.A., hace presente las numerosas
solicitudes de nombres de dominios del primer solicitante, con la
inclusion de marcas notorias y famosas, lo cual, afirma la parte,
demostraria la mala fe en el actuar de este solicitante, acompafiando los
documentos respectivos, con citacion de la contraria, lo cual de ese
modo proveido con fecha 19 de Diciembre es resolucion que rola a fojas
135.

DECIMOTERCERO: Que por resolucion de fecha 16 de Enero de 2008,
que rola a fojas 136, se recibio la causa a prueba, fijando como hechos
substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o
interés de las partes en el nombre “unmetro.cl” y “utilizaciéon efectiva

que las partes han hecho del nombre “unmetro.”.



DECIMOCUARTO: Que durante el término probatorio, ninguna de las
partes presentd probanzas en especial, constando solo los documentos
acompafados en la demanda de mejor derecho por parte de Metro S.A.,
los cuales se tuvieron por presentados con citacion de parte contraria,

no siendo objetados dentro del plazo respectivo.

DECIMOQUINTO: Que por resolucion de fecha 17 de Marzo de 2008,
notificada ese mismo dia, la cual rola a fojas 137 de autos, se fijo el
plazo de cinco dias para observaciones a la prueba rendida y a otros
aspectos del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por
ninguna de las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar

sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee y es titular de la marca “METRO” para variados
productos y clases de la clase, que se encuentran registradas en el
Departamento de Propiedad Industrial, los cuales rolan de fojas 35 a 53;
que es, ademas, titular de variadas marcas registradas en para distintos
productos y clases, en la que la palabra “METRO” sirve de base o se
incluye en dichas marcas, tales como: club metro; el ferrocarril
metropolitano; el metro en la cultura; metro; metro a metro; metro
card; metro center, entre otros; ademas de nombres de dominios
registrados en donde la palabra “metro” se incluye o sirve de base al
dominio: 1metro; chilemetro; en metro; metronet; metronorte;
metroplus; metrored; metrodechile; metroestacion; metrosur;
metrotienda, entre otros, los que rolan a fojas 24 a 34 de autos. Todos

los documentos que no han sido controvertidos por el demandado,



permiten considerar razonablemente que el segundo solicitante, METRO

S.A., tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre “unmetro.cl”.

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante, don | o
domicilio en la ciudad de Santiago, tiene la calidad de particular, puesto

que ello no ha sido controvertido en autos.

TERCERO: Que si bien recibida la causa a prueba, ninguna de las partes
rindié probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus
intereses  relativos al nombre “unmetro”, el segundo solicitante
presenté documentos, que se consideran abundantes y calificados que
prueban la utilizacion efectiva que ha hecho del mismo, documentos que

no fueron objetados dentro de plazo de citacion.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante | SN N B o ha
acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre

“‘unmetro.cl”.

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los
derechos marcarios del segundo solicitante, esto es, METRO S.A., sobre
el nombre “unmetro” constituyen por si mismos un mejor derecho al

nombre de dominio “unmetro.cl”.

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio “first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas

tramitadas sin oposiciéon de la parte contraria, como es en este caso.



Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta,
tiene su excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a
quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio
antes sefalado. El valor absoluto del este principio se verifica en
aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en
su valoracién, de modo tal que el unico modo romper dicha igualdad de
derechos es con la aplicacion no de una regla de derecho sino de un
principio, esto es; “first come, first served”. En consecuencia, en el caso
sub lite ello no ocurridé, toda vez que solo una de las partes, METRO
S.A., present6 prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del

nombre de dominio en cuestion.

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a
este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho

por los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrid.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripciobn del nombre de dominio
“unmetro.cl” por parte del primer solicitante constituye, por lo expuesto,
una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre

de dominio.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “unmetro.cl” al

segundo solicitante, esto es, METRO S.A.



SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiguese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Secretario
Manuela Contreras C. Pablo Sallés Ubilla
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