Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio 123waps.cl
Oficio OF12625

VISTOS:

1.

Que con fecha 20 de marzo de 2010, don JAIME ENRIQUE JIMENEZ
VILLAVICENCIO solicita la inscripcion del nombre de dominio 123waps.cl.
Posteriormente, con fecha 1 de abrii de 2010, EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., representada en calidad de contacto administrativo
por el Departamento de Dominios de Silva & Cia., solicita igualmente la inscripcion
del mismo dominio 123waps.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este
arbitraje;

Que mediante Oficio OF12625, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 29 de julio de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de &rbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 9 de agosto de
2010, a las 11:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada;

Que con fecha 9 de agosto de 2010, se efectda el comparendo fijado para ese dia,
al que asiste solo dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder
para representar al Segundo Solicitante, EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como
honorarios provisionales por el &rbitro. En dicha audiencia se fijan las normas de
procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 16 de agosto de 2010, el Segundo Solicitante, EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo
gue es notificado a las partes por correo electrénico con fecha 27 de agosto de 2011;

Que con fecha 23 de agosto de 2010, don JAIME SILVA BARROS, en
representacion del Segundo  Solicitante, EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. presenta demanda de asignacién del dominio
123waps.cl, sefialando que Internet, en su regulaciéon y evolucién, 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 evolucién 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 proteccién legal, en definitiva, se
traduce en una proteccion del bien comun. Esta disquisicion, que apela a los



principios basicos del derecho econdmico, resulta esencial para entender la
pretension de EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., y se
traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como 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
que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la produccién de un bien o servicio que
beneficia a la comunidad, deben ser amparados.

Agrega el Segundo Solicitante, que en este sentido, desea que este caso sea
evaluado mas alla de la tentacién 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. Indica que, 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 EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES S.A. solicita encarecidamente que al fallarse este
caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el
sentenciador no sea victima de la trampa “first to file” que originalmente mal ilumin6
la solucion de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con
perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos.

Para comprender la legitimidad de la pretension de EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., el Segundo Solicitante indica que es una destacada
y ampliamente posicionada empresa con afos de existencia en nuestro pais,
nacionalmente reconocida y famosa que nace hace mas de 40 anos. Dado el
caracter que poseen los servicios y productos entregados por el Segundo
Solicitante, dice que se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha
posibilitado ser una de las empresas lideres en su rubro. En este sentido, y con el
objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegi6 como marcas comerciales de
acuerdo a la Ley N°® 19.039 sobre Propiedad Industrial, el concepto “ENTEL”,
elemento caracteristico y esencial del nombre de dominio de autos. Senala que el
anadido “CHILE”, no otorga identidad propia al nombre de dominio frente a las
marcas notorias y famosas “ENTEL” de su propiedad. La notoriedad es un hecho
publico, toda vez que la publicidad de ENTEL, como de los servicios que presta y
productos que comercializa, son de todos conocidos. En este sentido, agrega el
Segundo Solicitante, que es la que opera el Carrier 123, es decir le corresponde
como Concesionaria del Servicio Publico Telefénico de Larga Distancia el nimero
123 y ha buscado proteger sus servicios y productos de telecomunicaciones a
través de la familia de marcas “123”, lo que senala acreditar mediante un informe
de marcas que acompana. Dentro de dicha familia de marcas, se encuentran las
marcas “123”, familia marcaria incluida también en el informe antes sefialado.

El Segundo Solicitante ha creado e identificado con “123” una identidad asertiva,
dinamica, sélidamente posicionada y ampliamente reconocida en el medio chileno,



cuyo signo unico y distintivo es “123”, el cual no puede ni debe ser compartido. La
expresion “123” dimana a su favor, atendida la calidad de asignataria a su respecto
de una concesion del Estado de Chile, el cual efectué mediante un sorteo publico
entre las diferentes empresas de Telecomunicaciones que operaban en el pais la
asignacion de los cddigos que permitirian a los usuarios acceder al servicio de
telecomunicacion denominado “multicarrier’, siendo EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. favorecido con el cédigo 123. De este modo, el
hecho de que el Estado de Chile haya considerado al codigo 123, al igual que todos
los demas codigos multicarrier, como un derecho concesible, necesariamente
implica su condicion de “explotable” y “exclusivo”, cuyo beneficio debe favorecer al
concesionario, por lo que éste puede y debe ejercer las acciones que propendan a
la proteccion de su inversion y de los frutos resultantes. De esta manera Entel,
haciendo uso de sus legitimas prerrogativas, al igual que el resto de las empresas
de telecomunicaciones, difundié y propicié el uso de este cédigo mediante el empleo
de todos los medios de publicidad a su alcance, convirtiendo de paso a 123 en
mucho mas que un simple cédigo de acceso a un servicio, en sindbnimo de su propio
nombre.

Por otra parte, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. hace
presente que Wireless Application Protocol o “WAP” (protocolo de aplicaciones
inalambricas), es un estandar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las
comunicaciones inalambricas, por ejemplo, acceso a servicios de Internet desde un
teléfono mévil. Se trata de la especificacién de un entorno de aplicacion y de un
conjunto de protocolos de comunicaciones para normalizar el modo en que los
dispositivos inalambricos se pueden utilizar para acceder a correo electrénico, grupo
de noticias y otros. Los mdviles con mayor tecnologia permiten que nuestra
comunicacion sea cada vez mas eficaz. Su gran nimero y sus capacidades hacen
muy interesante para los proveedores de servicios y contenidos el disponer de un
entorno normalizado que permita ofrecer sus servicios a los usuarios de las redes
moviles. Entonces, WAP define un entorno de aplicacién y una pila de protocolos
para aplicaciones y servicios accesibles a través de terminales moviles. Consiste en
un conjunto de especificaciones, definidas por la Open Mobile Alliance / WAP
Forum, que permite que los desarrolladores disefien aplicaciones de interconexion
para terminales mdviles, tipicamente teléfonos.

El Segundo Solicitante agrega que la tecnologia WAP permite que los usuarios de
estos dispositivos puedan acceder a servicios disponibles en Internet. Sin embargo,
existen algunas consideraciones a tener en cuenta al disefar estos servicios para
usuarios moviles, fundamentalmente debidas a las caracteristicas de los terminales,
puesto que las pantallas son significativamente mas pequefia que la de un
ordenador personal, los teclados mas limitados que los de un ordenador,
limitaciones en la memoria disponible, tanto memoria RAM como memoria para
almacenamiento persistente, y limitaciones en la capacidad del procesador, en
comparacion con la memoria y procesador de un ordenador personal tipico. Las
redes de telefonia moévil ofrecen también unas prestaciones por lo general menores
que los accesos a Internet, si bien con las redes de tercera generacién como UMTS



las prestaciones mejoran de manera importante. Aiade, que la Navegacion WAP
generalmente en muchos terminales o celulares es activado por el proveedor del
servicio de telefonia movil de cada pais, el costo por navegacion varia algunos por
kb navegado y otros casos por hora aire, esto es, el tiempo que se navega. La oferta
de informacién via WAP es preparada exclusivamente para aquellos que deseen
navegar por medio del celular, al ser versiones especiales de sitios en algunos
casos que ya existen y en otros casos sélo son creados para navegantes WAP.

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. indica que en la versiéon
1 de WAP, definida en 2000, el lenguaje de presentacién de contenidos es el WML,
o Wireless Markup Language. La pila de protocolos de WAP 1 no es compatible
directamente con la de Internet: WSP (Wireless Session Protocol), WTP (Wireless
Transaction Protocol), WTLS (Wireless Transport Layer Security), y WDP (Wireless
Datagram Protocol). WDP corresponde a la capa de transporte, con funcionalidad
equivalente al protocolo UDP de Internet, y se apoya en los servicios de la
“portadora” WAP, que depende de la red movil que esté usando el terminal. WAP 1,
ademas, define la interfaz de acceso de las aplicaciones a las funciones de telefonia
del terminal con WTAI (Wireless Telephony Application Interface), y también un
sencillo lenguaje de “scripting’, WMLScript, basado en ECMAscript/JavaScript. La
incompatibilidad de la pila de protocolos WAP 1 con la de Internet exige la presencia
de un nodo pasarela para hacer de intermediario en la comunicaciéon entre un
terminal WAP y un servidor de contenidos WAP residente en Internet. WAP 1 ha
sido objeto de fuertes criticas por diversos motivos, que incluyen la pobreza del
soporte grafico (graficos monocromos WBMP, Wireless Bitmap), las diferencias en
las implantaciones de WAP en los terminales de distintos fabricantes, y un potencial
problema de seguridad debido a que WTLS no es muy robusto y, ademas, por no
ser compatible con las capas de seguridad usadas en Internet, en la pasarela WAP
los contenidos deben estar en claro.

El Segundo Solicitante especifica que la nueva version de WAP, WAP 2.0, esta
presente en los teléfonos moviles de nueva generacion (a partir de 2004). Esta
version es una reingenieria de WAP que utiliza XHTML-MP (XHTML Mobile Profile),
un subconjunto de XHTML que incluye el XHTML basico, y WCSS (WAP CSS), un
subconjunto de CSS2 mas ciertas extensiones especificas para mdviles, como
lenguajes para la presentacion de contenidos mejorando, por ejemplo el soporte de
los gréficos (incluye color). De esta forma se consigue que el disefio de contenidos
con WAP 2.0 sea muy similar a disefio de contenidos para la WWW para
navegadores en dispositivos no moviles. En cuanto a los protocolos usados, en la
capa de transporte se usa TCP y en la de aplicacion, HTTP. Asi pues, WAP 2.0 ha
adoptado los protocolos de Internet. WAP 2.0 ademas especifica opciones tanto en
TCP como en HTTP para mejorar las prestaciones de dichos protocolos sobre redes
de comunicaciones moviles. Los mecanismos de seguridad usados ya son
compatibles con los de Internet por lo que los problemas de seguridad de WAP 1 se
resuelven. La pasarela WAP no es estrictamente necesaria en WAP 2.0, pero su
presencia puede tener funciones utiles, como caché Web y para dar soporte a las
opciones de TCP y HTTP antes mencionadas.



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. sostiene que la
explicacion dada, permite concluir que esta relacionada con toda la estructura del
nombre de dominio solicitado, es decir, es conocida en el mercado por 123 y por el
servicio WAP; tanto es asi, que ella se ha preocupado de proteger su capital
intelectual por medio de la inscripcion de la marca “WAP.123.CL” en diversas
clases desde el afo 2002, es decir, mucho antes que la solicitud del nombre de
domino materia de autos.

El Segundo Solicitante, al cuestionarse si es justa esta situacion en que un tercero
se aprovecha del prestigio ganado por otro y si favorece un saludable desarrollo
economico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la
trayectoria y posicionamiento de otra, opina que este tipo de conductas son
perniciosas para el sistema econémico y no se avienen a los principios econémicos
y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico.

El Segundo Solicitante indica que el concepto 123waps.cl se estructura en base a
las marcas comerciales y productos de EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., utilizandose una marca comercial de ENTEL,
debidamente registrada, y se vulnera abiertamente un derecho de propiedad sobre
esta expresion. En este sentido, el numero 14 del reglamento NIC CHILE, senala:
“Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion 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...” Agrega: “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 supendera la
tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. indica que el numero 22
del Reglamento, si bien esta en el acapite de la revocacién, contiene causales que
son muy aclaratorias para este caso, al sefalar:

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

a. “Que el nombre de dominio sea idéntico 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.

b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, y

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, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del
dominio objetado:

a. “Que existan circunstancias que indiquen 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,

b. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion 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.

C. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

a. 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 cualquier otro lugar en linea, creando confusion con la marca del
reclamante.”

El Segundo Solicitante indica que en la actualidad, la vision del conflicto entre
marcas y dominios ha evolucionado dramaticamente y los mecanismos de solucion
de éstos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a
raiz de la concesion de dominios que generan confusion y error entre los
consumidores. En este sentido hace presente que se debe considerar la “dilucion”
de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la
publicidad comienza a circular una expresion identificatoria idéntica a las marcas,
dominios y razén social de EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
S.A., ocurriria que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no
corresponden a ella, indudablemente empezara a generarse un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por ella. Esta
situacién, ademas de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se esta
afectando el derecho de propiedad que EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los
cuales posee proteccién de rango legal y constitucional.

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. agrega que el punto
central de su argumentacién es que la identidad de una organizacion, por ley y por
sentido comun, sélo 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. Considera que si no se pone atajo de
inmediato a esta pretension, las mas prestigiosas corporaciones podrian verse



perjudicadas o 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. Lo anterior quedo ratificado
en la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2002, dictada por el arbitro don Juan
Agustin Castellén, recaida en el juicio por el nombre de domino 123-wap.cl, donde
en su considerando Segundo senala: “Que, de los hechos antes expuestos, tienen
la calidad de publicos y notorios, y por ende no necesitan de prueba para ser
acreditados, la identificacion de la demandante con el signo 123; el que esa
expresion dimana a su favor de una concesion del Estado de Chile y que la
demandante hace publicidad masiva de ese signo”. El Noveno Considerando
agrega: “Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de
competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin
embargo, merece consultarse la Legislacion vigente sobre el tema, la cual se
constituye primeramente por la norma del articulo 19 numero 25 inciso tercero de la
Constitucion Politica del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad
industrial sobre las patentes de invencion, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta
norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisiona una expresion
otorgada en concesion a una de las partes por el Estado de Chile y un nombre de
dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito
primeramente, en el sentido de que la expresion otorgada en concesion goza de la
garantia del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la
amenazan, cual es el caso de la inscripcion del nombre de dominio en disputa por
parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas
del articulo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de
dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe
respetar los derechos validamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta
disposicion es consistente con la norma del articulo 10 del mismo Reglamento, que
otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a
presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30
dias contados desde la primera solicitud.” Por ultimo, el Décimo considerando
sefnala: “Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado
poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa “123-wap.cl”, que se
identifica fuertemente con su imagen corporativa y que es objeto por ella de una
actividad comercial y publicitaria de gran envergadura, respeto de la primera
solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vinculo con el nombre en disputa que
el haberlo solicitado primeramente.”

En este sentido, agrega, que de acuerdo al orden publico econémico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de
los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se
veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a don JAIME ENRIQUE
JIMENEZ VILLAVICENCIO.

El Segundo Solicitante concluye que cree fundadamente que el improbable
otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en cuestidén, generard todo tipo de



confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los
productos o servicios que pretenda distinguir, casi de manera automatica con
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 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,
el Segundo Solicitante estima que don JAIME ENRIQUE JIMENEZ VILLAVICENCIO
no posee un derecho equivalente al suyo.

El Segundo Solicitante finaliza argumentando que su interés legitimo, marcas y
dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados, todos estos son elementos que lo perfilan como titular de
“un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion. En razén de todas las
consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento les ha dotado a
los arbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, solicita se conceda
el registro del nombre de dominio 123waps.cl a EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A.;

Que con fecha 27 de agosto de 2010 se provee el escrito presentado con fecha 23
de agosto de 2011 por don JAIME SILVA BARROS, en representacion del Segundo
Solicitante, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., lo que se
notifica por correo electronico;

Que con fecha 6 de septiembre de 2010, se cita a las partes a oir sentencia,
resolucion que es notificada a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 7 de septiembre de 2010 se recibe de NIC Chile un mensaje del
Primer Solicitante, enviado a ellos el 24 de agosto de 2010, que contiene la
argumentacion del Primer Solicitante. Don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO
argumenta que es el Primer Solicitante del dominio en cuestién, habiendo hecho su
solicitud con fecha 20 de marzo de 2010, a diferencia del Segundo Solicitante que s6lo
la hizo el 1 de abril de 2010, tal cual da cuenta el registro de NIC Chile.

Ademas, don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO indica que el dominio solicitado lo
utilizara en actividades econdémicas que legalmente se encuentra desarrollando y
estima que su solicitud no afecta ningan mejor derecho de la contraparte.

El Primer Solicitante sostiene que no existe constancia en autos de que el Segundo
Solicitante haya consignado dentro del plazo legal los honorarios restantes fijados
por el arbitro, los cuales debian consignarse dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha de la audiencia del dia 9 de agosto de 2010. Bajo este escenario, don JAIME
JIMENEZ VILLAVICENCIO entiende que el Segundo Solicitante ha desistido de su
solicitud en cuestion.

Por ultimo, el Primer Solicitante, aflade que las normas internacionales que rigen
estos procedimientos avalan cien por ciento su peticion.



10.

11.

Don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO concluye que en conformidad con los
antecedentes de hecho y de derecho expuestos, le asiste un mejor derecho sobre el
nombre de dominio 123 waps.cl;

Que con fecha 8 de septiembre de 2010, se deja sin efecto la resolucién de fecha 6
de septiembre de 2010 citando a las partes a oir sentencia y, en su lugar, se
resuelve el escrito presentado con fecha 24 de septiembre de 2010 por el Primer
Solicitante, don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO, indicandose que para proveer
dicha escrito, éste debe dirigirse a este Tribunal como corresponde, bajo
apercibimiento de tenerse por no hecha su presentacion, lo cual se notifica a las
partes por correo electronico;

Que con fecha 13 de septiembre de 2010, el Primer Solicitante, don JAIME
JIMENEZ VILLAVICENCIO, cumple con lo ordenado con fecha 8 de septiembre de
2010, corrigiéndose la denominacién del Tribunal. A su vez, el Primer Solicitante
hace valer los argumentos ya esgrimidos con anterioridad en su presentacién de
fecha 24 de agosto de 2010, agregando que ha solicitado el dominio en conflicto de
total y absoluta buena fe, concordante con el orden publico nacional y nuestras
buenas costumbres, y en ningun caso se trata de una inscripcion especulativa, o de
una competencia desleal, y/o menos que afecte o pueda afectar la ética mercantil,
como tampoco derechos validamente adquiridos por tercero alguno.

El Primer Solicitante asegura que al momento de solicitar el registro del nombre de
dominio 123waps.cl no ha violado ningun derecho derivado de propiedad intelectual
y/o industrial, y que sélo ha actuado conforme a la normativa que NIC Chile ha
establecido para tal efecto, particularmente lo estipulado en el articulo 14 de
Reglamento correspondiente.

Don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO indica que el dominio solicitado lo utilizara
en actividades econdmicas que legalmente se encuentra desarrollando y que ellas
no guardan absolutamente ninguna relaciéon con el giro que le es propio a ENTEL
Chile. Anade, que el dominio 123waps.cl se trata de una expresién de dominio
comun y no se encuentra dentro del patrimonio de ENTEL, que ha registrado una
serie de nombres de dominio con la expresion 123, que no son efectivamente
utilizados, lo que hace presumir que su solicitud competitiva tiene sélo por objeto
acapararlos, y no usarlos realmente.

El Primer Solicitante anade que es posible encontrar variados fallos emitidos por
arbitros de NIC Chile, respecto de nombres de dominio integrados por la expresién
“123” y no asignados a ENTEL Chile, aun cuando haya sido Segundo Solicitante. A
modo de ejemplo, es posible senalar los dominios 123informaciones.cl,
123remates.cl, 123agro.cl, 123wikimedia.cl y 123wikipedia.cl.

Don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO reitera que la expresién o guarismo “123”
forma parte de innumerables nombres de dominio registrados en NIC Chile, algunos



12.

13.

de ellos a nombre de ENTEL, pero también otros tantos registrados a nombre de
terceros.

El Primer Solicitante sostiene que no existe constancia en autos de que el Segundo
Solicitante haya consignado dentro del plazo legal los honorarios restantes fijados
por el arbitro, los cuales debian consignarse dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha de la audiencia del dia 9 de agosto de 2010. Bajo este escenario, don JAIME
JIMENEZ VILLAVICENCIO entiende que el Segundo Solicitante ha desistido de su
solicitud en cuestion.

El Primer Solicitante hace valer el principio “First Come, First Served’ que rige estos
procedimientos a nivel internacional, toda vez que da cuenta de que la objecion del
Segundo Solicitante, no estando fundamentada en un mejor derecho respecto a la
solicitud en cuestion, y existiendo ausencia de mala fe de parte del Primer
Solicitante, debe lisa y llanamente ser desechada, con costas.

Don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO concluye que en conformidad con los
antecedentes de hecho y de derecho expuestos, le asiste un mejor derecho sobre el
nombre de dominio 123waps.cl. Asimismo, solicita tener presente al momento de
dictar sentencia que en este tipo de procesos, es la contraparte la que debe
demostrar un mejor derecho y que en la inscripcion materia de autos no ha habido
un uso malicioso de la denominacién, sélo el tratar de usar un término genérico de
uso comun, que no contraviene el Reglamento de NIC Chile. A su vez, indica que el
hecho de que el Segundo Solicitante tenga registrada la marca “123” para multiples
servicios y productos y con distintas variantes, no puede otorgarle per se un
monopolio sobre todas y cada uno de las aplicaciones del mismo, cuestion que esta
ratificado por los hechos, desde el momento que existen otros dominios que
incluyen el guarismo “123”, y que pertenecen a terceros. A su juicio, se debe
considerar también que el Estado no le ha asignado a ENTEL Chile el cédigo “123”,
sino que sélo le asignod el indicativo “23”, ya que el “1” es comun a todos los
portadores; y que aun cuanto asi fuere, sélo lo podria utilizar en forma exclusiva y
excluyente para ese fin, esto es, para identificarse en el sistema de
telecomunicaciones como un multiportador. Ahade que atendida la naturaleza y
caracteristicas propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no
son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las
disposiciones sobre revocacion de nombres de dominio. Por Ultimo, se debe
considerar que, por un lado, ENTEL no puede usar con fines acaparativos registros
de dominio en Internet y, por otro, que de parte de ENTEL Chile no existe un animo
real y efectivo de usar el nombre de dominio materia de autos;

Que con fecha 2 de marzo de 2011, se provee el escrito presentado por el Primer
Solicitante, don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO, con fecha 13 de septiembre de
2010, lo que es notificado a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 11 de marzo de 2011, dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR,
en representacion del Segundo Solicitante, EMPRESA NACIONAL DE
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TELECOMUNICACIONES S.A. evacua el traslado, indicando que el dato de la fecha
sobre su inscripcion es irrelevante porque, de acuerdo al Reglamento del NIC Chile,
existe lo que se denomina “plazo de oposicién”, por lo que la segunda solicitud
competitiva fue hecha acorde al reglamento.

El Segundo Solicitante afade que el nombre de dominio en disputa si vulnera
derechos validamente adquiridos, dado que sobre el nombre de dominio solicitado
existe una marca registrada con anterioridad (data del afio 2002) a la solicitud del
nombre de dominio en disputa. Efectivamente el nombre de dominio solicitado
vulnera garantias y derechos fundamentales de los cuales EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES S.A. es titular. En este sentido, se reiteran los
criterios jurisprudenciales de la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2002, emitida
por el arbitro Juan Agustin Castell6n recaida en el juicio por el nombre de domino
123-wap.cl, donde en su considerando Segundo sefiala: “Que, de los hechos antes
expuestos, tienen la calidad de publicos y notorios, y por ende no necesitan de
prueba para ser acreditados, la identificacion de la demandante con el signo 123; el
que esa expresion dimana a su favor de una concesion del Estado de Chile y que la
demandante hace publicidad masiva de ese signo. Noveno: Desde el punto de vista
del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de
acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse
la Legislacion vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la
norma del articulo 19 numero 25 inciso tercero de la Constitucion Politica del
Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las
patentes de invencion, marcas comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras
creaciones analogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma
constitucional se interpreta en la especie, en que colisiona una expresion otorgada
en concesion a una de las partes por el Estado de Chile y un nombre de dominio
inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente,
en el sentido de que la expresion otorgada en concesion goza de la garantia del
Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la amenazan, cual es el
caso de la inscripcion del nombre de dominio en disputa por parte de la primera
solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del articulo 14 del
reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el
sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos
validamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposicion es
consistente con la norma del articulo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los
terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar
sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 dias
contados desde la primera solicitud. Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima
que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en
disputa “123-wap.cl”, que se identifica fuertemente con su imagen corporativa y que
es objeto por ella de una actividad comercial y publicitaria de gran envergadura,
respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vinculo con el
nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente.”

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. hace presente que en su
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presentacion el Primer Solicitante indica como argumento de defensa, que las
actividades economicas que legalmente se encuentra desarrollando no guardan
relacion con el giro de ENTEL. Sin embargo, no aclara cuél es el giro que piensa
desarrollar y llama la atencién que el sitio aun esté inactivo si pretende desarrollar
una actividad.

Respecto a la no notificacién del saldo de los honorarios arbitrales mencionado en el
escrito de la contraparte, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
advierte que ello es falto a la verdad, ya que con fecha 27 de Agosto del afo 2010,
fue notificado por correo electrénico la certificacion de la consignacién de los saldo
de los honorarios fijados para el arbitraje.

Por ultimo, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. destaca que
en cuanto a la prueba rendida en este juicio indica que ella es improcedente e
impertinente e irrelevante, ello por cuanto muchas de las sentencias adjuntadas no
hubo contradictor especificamente 123wikimedia.cl y 123wikipedia.cl.

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. concluye que la
contraparte no posee un derecho equivalente al suyo dado que no tiene una marca
registrada sobre el nombre de dominio solicitado y mas adn no posee derecho
alguno que pueda rebatir el de su representada. A su vez, su interés legitimo,
marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a EMPRESA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. como titular de “un mejor derecho”
para optar al dominio en cuestion. Agrega, que en razén de todas las
consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento ha dotado a los
arbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, solicita que se le
conceda el registro del nombre de dominio 123waps.cl a EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., en razon de los antecedentes de hecho y de
derecho que han expuesto en esta presentacion.

Que con fecha 28 de marzo de 2011, se provee escrito de fecha 11 de marzo de
2011 hecho por dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, en representacién del
Segundo Solicitante, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., lo
gue se notifica a las partes por correo electronico;

Que con fecha 12 de abril de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, resolucién
que es notificada a las partes por correo electrénico;

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;
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Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripciéon 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que el Primer Solicitante, don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO indica que el
dominio en conflicto lo utilizara en actividades econémicas que legalmente se
encuentra desarrollando, y que ellas no guardan relacion alguna con el giro que le
es propio a EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. No obstante,
no indica a qué actividades econémicas se refiere, ni acompana documento alguno
que acredite que efectivamente se encuentra en proceso de desarrollar una
actividad econdmica para ser usada en relacién al dominio objeto de este arbitraje;

Que el Primer Solicitante afirma que el dominio 123waps.cl se trata de una
expresion genérica o de uso comun y no se encuentra dentro del patrimonio de
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., que ha registrado una
serie de nombres de dominio con la expresion “123”, que no son efectivamente
utilizados, lo que hace presumir que su solicitud competitiva tiene sélo por objeto
acapararlos, y no usarlos realmente;

Que don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO reitera que la expresién o guarismo
“123” forma parte de innumerables nombres de dominio registrados en NIC Chile,
algunos de ellos a nombre del Segundo Solicitante, pero también otros tantos
registrados a nombre de terceros. Aiade que es posible encontrar variados fallos
emitidos por arbitros de NIC Chile, respecto de nombres de dominio que incluyen la
expresion “123” 'y no asignados a EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., aun cuando haya sido Segundo Solicitante, tales
como 123informaciones.cl, 123remates.cl, 123agro.cl, 123wikimedia.cl y
123wikipedia.cl;

Que a juicio de este sentenciador, la expresién “123 WAPS” no corresponde a una
expresion genérica o de uso comun, sin perjuicio de que los dos elementos que
forman dicha expresion, a saber el guarismo “123” y las siglas “WAPS” puedan ser
usadas independientemente, formando parte de marcas comerciales y nombres de
dominio de terceros;

Que don JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO indica que el hecho de que el Segundo
Solicitante tenga registrada la marca “123” para mdultiples servicios y productos y
con distintas variantes, no puede otorgarle per se un monopolio sobre todas y cada
uno de las aplicaciones del mismo, cuestion que esta ratificado por los hechos,
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desde el momento que existen otros dominios que incluyen el guarismo “123”, y que
pertenecen a terceros;

Que, en efecto, el guarismo “123” se encuentra incorporado a numerosos nombres
de dominio inscritos actualmente a nombre de terceros, tal como puede apreciarse
de una somera revision de los listados de dominios asignados en la pagina Web de
NIC Chile. Asimismo, dicho guarismo forma parte también de marcas comerciales
registradas a nombre de terceros, tales como “123 SILHOUETTE” Registro N°
882.075, “NC-123” Registro N° 750.258, “123CASA” Registro N° 689.183 y “RFS-
123” Registro N°600.707, entre otras;

Que conforme a lo anterior, puede concluirse que EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. no tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre la
expresion “123”;

Que a excepcioén de lo indicado por el Primer Solicitante en cuanto al supuesto uso
que le dara al dominio 123waps.cl, éste no hace valer mejor derecho alguno,
limitandose a sefalar que ha solicitado el dominio en conflicto de total y absoluta
buena fe, concordante con el orden publico nacional y nuestras buenas costumbres,
y que en ningun caso se trata de una inscripcion especulativa, o de una
competencia desleal, y/o menos que afecte o pueda afectar la ética mercantil, como
tampoco derechos validamente adquiridos por terceros. Ademas, sefala que al
momento de solicitar el dominio 123waps.cl, no viol6 derecho alguno derivado de
propiedad intelectual y/o industrial, y que sélo ha actuado conforme a la normativa
que NIC Chile ha establecido para tal efecto, particularmente lo estipulado en el
articulo 14 de Reglamento correspondiente;

Que el Primer Solicitante hace valer el principio “First Come, First Served’ que rige
estos procedimientos a nivel internacional, indicando que la solicitud competitiva del
Segundo Solicitante, al no estar fundamentada en un mejor derecho, y existiendo
ausencia de mala fe de parte del Primer Solicitante, debe lisa y llanamente ser
desechada;

Que el Segundo Solicitante, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
S.A., acompand documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados
por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este
sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legitimos derechos sobre
la marca “WAP.123.CL”, la cual se encuentra registrada bajo el N° 624.030 para
distinguir servicios de la clase 35, N°620.452 para distinguir servicios de la clase 38
y N°620.451 para distinguir servicios de la clase 42;

Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de numerosas otras
marcas y nombres de dominio que contienen la expresion “123”;

Que, ademas, es indudable que la marca “123” del carrier de EMPRESA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., es una marca renombrada y

14



conocida por la generalidad del publico chileno, resultado de la gran publicidad que
ha efectuado a lo largo de muchos afos, y es precisamente el Segundo Solicitante
quien le ha conferido a dicha expresién fama, notoriedad y prestigio en el mercado
nacional;

16. Que el dominio 123waps.cl solicitado es claramente similar a la marca comercial
“WAP.123.CL” de propiedad de EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., diferenciandose Unicamente en el orden de los
elementos que la conforman y por el hecho de que el acrénimo “WAP” tiene una
letra “S” adicional;

17. Que el nombre de dominio 123waps.cl en conflicto se encuentra conformado,
ademas, por la expresion “WAPS” la cual, como lo ha indicado el Segundo
Solicitante, corresponde al plural del acrénimo de la expresidon inglesa “Wireless
Application Protocol’, el cual es un estdndar abierto internacional para aplicaciones
que utilizan las comunicaciones inalambricas;

18. Que entonces, al incluir el dominio de autos la expresion “WAP” o “WAPS”, la cual
se refiere directamente a protocolos de comunicaciones, es dable pensar que su
uso conjuntamente con el guarismo “123” puede inducir a los usuarios de Internet y
consumidores en general a error o confusién, al creer ellos que corresponde a un
nombre de dominio de propiedad de EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., no solamente por incluir la marca “123” de
propiedad del Segundo Solicitante, ni por su evidente similitud con la marca
comercial “WAP.123.CL” de la cual también es titular, sino que por asociarse la
expresion “WAP” o “WAPS” con el ambito de las telecomunicaciones, que
corresponde precisamente al rubro del Segundo Solicitante y por el cual es
ampliamente conocido en nuestro pais;

19. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como el actual, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de
las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. En este sentido, don
JAIME JIMENEZ VILLAVICENCIO no ha podido demostrar tener derechos o
intereses legitimos mejores o superiores a los de EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. En efecto, el Primer Solicitante Gnicamente ha
invocado el principio “first come, first served’, el cual cede frente a los fundamentos
y antecedentes hechos valer por el Segundo Solicitante, a saber, marcas
comerciales registradas para “123” y “WAP.123.CL”, el hecho de que el dominio
en disputa es muy similar a las marcas comerciales antes individualizadas. Por lo
anterior, y teniendo presente los principios de prudencia y equidad, este
sentenciador ha llegado a la conviccion de que al Segundo Solicitante le asiste un
mejor derecho al nombre de dominio 123waps.cl.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio 123waps.cl al Segundo Solicitante, EMPRESA
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NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N®© 92.580.000-7.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofa Alicia Medel Acunia,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 3 de agosto de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acuna
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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