Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombres de dominio “bblue.cl” y “entelblue.cl”, autos
acumulados

Santiago, 22 de octubre de 2009.
VISTOS:

PRIMEROQO: Que por oficios N® 10482 y 10483 de fecha 25 de marzo de 2009
del Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile
(NIC Chile), los cuales rolan a fojas 1 y 4 de autos, el suscrito fue notificado de
su designacion como Arbitro en los conflictos trabados por oposicion a los
nombres de dominio “bblue.cl” y “entelblue.cl”.

SEGUNDO: Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto: Chiletelcom S.A., contacto
administrativo Claudio Pitters R., con domicilio en 11 de septiembre 1881,
oficina 813, Providencia, Santiago, quien inscribi6 el nombre de dominio
bblue.cl con fecha 28 de noviembre de 2008 a las 23:28:06 GMT, y el nombre
de dominio entelblue.cl con fecha 28 de noviembre de 2008 a las 19:09:32
GMT, y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., Rep. Por Silva & Cia.,
contacto administrativo Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya
N? 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribié los nombres de dominio
bblue.cl y entelblue.cl con fecha 15 de diciembre de 2008 a las 12:25:28 GMT
y a las 12:25:27 GMT, respectivamente.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 25 de marzo de de 2009, la cual rola a
fojas 7 de autos, el suscrito acepto el cargo de arbitro para los conflictos por los
nombres de dominio“bblue.cl” y “entelblue.cl”, juré6 desempenarlo fielmente y en
el menor tiempo posible, dispuso la acumulacién de autos en un solo
expediente, que llevaria la caratula bblue.cl por proceder del oficio mas antiguo,
y fij6, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento
para el dia 1° de abril de 2009, a las 10:20 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electronico con firma digital con fecha 25 de
marzo de 2009 y a las partes por correo electrdénico de la misma fecha y por
carta certificada de fecha 26 de marzo de 2009, segun consta de los
comprobantes rolantes a fojas 9y 10 de autos.

QUINTO: Que el dia 1° de abril de 2009, a las 10:20 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de don Fernando Ponce Séez, por la
segunda solicitante, y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el
acta que rola a fojas 15 de autos, la cual fue notificada a las partes por correo
electronico con fecha 12 de abril de 2009, segun consta del estampado rolante
a fojas 16 vta. de autos.

SEXTO: Que con fecha 14 de abril de 2009, mediante presentacion rolante a
fojas 17, la parte de EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
expuso sus argumentos de mejor derecho a los nombres de dominio “bblue.cl”
y “entelblue.cl” en los términos siguientes: Que la Internet en su regulacion 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. Que, al respecto, la doctrina nacional ha
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sefnalado que la Internet es un fendmeno econdémico, un fenémeno psicolégico,
pero que en definitiva “no es un fendmeno juridico”, queriendo decir con esto
que la Internet no es, 0 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. Que en
esta evolucion legal, 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
proteccién legal en definitiva se traduce en una proteccion del bien comun. Que
esta disquisicién, que apela a los principios basicos del derecho econdémico,
resulta esencial para entender la pretension de la parte, y se traduce en un
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 regulacién de dicha
realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar econémico humano,
como es 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. Que
en este sentido, aspira a 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
econémicos. Que 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.
Que esta concepcidn, impuesta desde el horizonte de los ingenieros llegué
primero y punto, ha sido superada, y la parte solicita que al fallarse este caso
se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el 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. Que EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. es una destacada y ampliamente posicionada
empresa con afnos de existencia en Chile, nacionalmente reconocida y famosa,
que nace hace mas de 40 anos en nuestro pais. Que dado el caracter que
poseen los servicios entregados por la parte, ésta se ha preocupado de
resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas
lideres en su rubro. Que, 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 Propiedad Industrial, la marca ENTEL y BB BLUE, elementos
caracteristicos y esenciales de los nombres de dominio de autos. Que la
notoriedad es un hecho publico, toda vez que la publicidad de ENTEL, como
los servicios que presta y productos que comercializa, son de todos conocidos.
Que la parte ha desarrollado una campana para posicionar su nuevo concepto
BLUE, una linea de celulares con las mas avanzadas prestaciones para
obtener el maximo provecho de la telefonia movil de ultima generacion. Que los
equipos de Blue destacan por utilizar las nuevas aplicaciones del portafolio de
servicios de ENTEL PCS, como conectarse a Internet, realizar video llamadas,
revisar el correo electrénico, e ingresar a sitios de redes sociales como
Facebook, Fotolog o You Tube. Que su propuesta es poner a disposicion de
sus clientes una gama no sélo de teléfonos, sino que servicios del mas alto
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nivel, con nuevas soluciones de comunicacion de ultima generaciéon. Que con
esta linea de equipos, ENTEL PCS pretende que sus usuarios amplien su
experiencia de uso a todas las posibilidades tecnoldgicas existentes. Que entre
los equipos que componen Blue destacan modelos que estaran disponibles
para entrega en noviembre. Que de estos, 2 vienen con pantallas tactiles; el
Sony Ericsson Xperia y el HTC Touch Diamond. Que el Sony Ericsson C905
trae una camara de 8 MP, mientras que el Nokia N96 es un completisimo slider
con infinidad de funciones. Que los celulares de Blue que ya se encuentran
disponibles son Samsung i900 Omnia, Samsung F480, LG KF755, LG KE990
Viewty, BlackBerry 9000 Bold y Nokia N95 8GB. Que, con lo anterior, el
concepto BLUE corresponde a una campana publicitaria de nuevos celulares,
lo que ha llevado a la parte a solicitar las marcas que incluyen el concepto
BLUE entre otras, relacionadas a la campafa publicitaria, por ejemplo, BB
BLUE, BLUE DE ENTEL PCS y ENTEL PCS, EL FUTURO ES BLUE. Que
todas se encuentran ad portas de registro, pues en todas ellas vencié el plazo
para deducir oposicion. Que, como antecedente adicional, la contraria esta de
mala fe, pues conoce la campana publicitaria de la parte y ha buscado
perjudicarla, pues no se entiende el porqué pide estos nombres de dominio.
Que lo que busca es forzar a la parte a entregarle dos nombres de dominio que
perdid y que estan asignados a una sociedad relacionada como la parte titular
de las marcas CHILE TELECOM. Que estos nombres de dominio son
CHILETELECOM.CL y CHILETELCOM.CL. Que este es un caso del todo
evidente de ciber ocupacién, que debe ser sancionado con la respectiva
condena en costas de la parte contraria. Que se trata de una situacion injusta y
que perjudica un saludable desarrollo econémico, el que un tercero no
vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de
otra. Que los nombres de dominio ENTELBLUE.CL y BBLUE.CL no solamente
se estructura en base a las marcas comerciales y servicios, EMPRESA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., sino que se utiliza una marca
comercial de ENTEL como son las que incluyen el signo BLUE, debidamente
registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta
expresién. Que, en este sentido, el hecho de la igualdad de conceptos es
antecedente suficiente como para que el dominio en cuestiéon sea asignado a la
parte. Cita los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Manifiesta que
hoy la visidbn del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado
dramaticamente y los mecanismos de solucion 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.
Que se esta frente al problema de la dilucién de la imagen comercial o
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresion identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y
razén social de la parte, como eventualmente podria ocurrir, que identifique
servicios que no corresponden a ella, indudablemente se empezara a generar
un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados por la parte. Que el punto central de la argumentacion 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. Que si no se pone atajo de inmediato a esta
pretension, las mas prestigiosas corporaciones podrian verse perjudicadas o
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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. Que de acuerdo al
orden publico econémico, 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. Que, en suma, buena fe, interés
legitimo, marcas comerciales, y, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que
perfilan a la parte como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en
cuestion y en la mala fe de la contraria, en mérito de todo lo cual solicita le
sean asignados ambos nombres de dominio en definitiva.

SEPTIMO: Que por resolucion de fecha 20 de abril de 2009, rolante a fojas 86,
notificada con esa misma fecha, se confirié traslado de la demanda, el que fue
evacuado en rebeldia.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 30 de abril de 2009, rolante a fojas 87,
se recibid la causa a prueba fijdndose como hechos substanciales, pertinentes
y controvertidos, los siguientes: 12 Derechos e intereses de las partes en la
denominacion “bblue” y/o “entelblue”, o en sus partes componentes. 2°
Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o
realizaran en el futuro, de las denominaciones “bblue” y/o “entelblue”, o de sus
partes componentes.

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:

La parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., la documental
consistente en: (a) impresos de pagina web del Departamento de Propiedad
Industrial (fs. 33 a 68); (b) impresos de pagina web de Nic Chile (fs. 69 a 73);
(c) impresos publicitarios para productos serie Blue (fs. 74 a 81); (d) impreso de
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial (fs. 84 a 85).

La parte de Chiletelcom S.A. no rindi6 pruebas.

DECIMO: Que por resolucién de fecha 30 de junio de 2009, rolante a fojas 97,
se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el
resultando noveno no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la
tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del
mérito de autos que la posicidn de los litigantes de este juicio, en relacién con
el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Chiletelcom S.A., justificé tal
calidad, lo cual lo ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en su
inscripcién que se expresa en el principio "First come, first served", presuncion
qgue no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba
en contrario.

CUARTO: Que Ila oponente, la parte de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. demostrd, con la documental rolante de fojas 33 a 68,
haber presentado a registro las marcas “Blue de Entel PCS” y “BB Blue”, con
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fecha 24 de octubre de 2008, y “Entel PCS, el futuro es blue” con fecha 30 de
octubre de 2008, fechas todas anteriores a la solicitud de nombre de dominio
formulada por el demandado en estos autos. Demostré también, con la
documental de fojas 74 a 81, haber desarrollado la campafa para celulares
“Blue”, durante el afio 2008 (documento de fojas 76).

QUINTO: Que los nombres de dominio en controversia: “bblue” y “entelblue”, si
bien no son idénticos a las marcas de la oponente y a las expresiones de su
campana publicitaria, tienen una ostensible similitud grafica y fonética con ellas,
y la expresion “Entel” conduce, en Chile, a una inmediata y directa relacion con
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., siendo la sigla de su razén
social, publica y notoria. Si a lo anterior se agrega que ambos nombres de
dominio fueron solicitados en forma consecutiva, y a que el rubro de la
demandada es también el de telecomunicaciones, segun se desprende
claramente de su presentacién de fojas 90, el Arbitro presume una amenaza
cierta de confusion y dilucibn marcarios para la oponente.

SEXTO: Que, si a lo antes considerado se agrega que sélo la oponente
concurrié a los puntos de prueba del auto de fojas 87, se estimara que la
oponente ha justificado mejores derechos al nombre de dominio en
controversia de aquellos que justificd el demandado y primer solicitante, razén
por la cual se acogerd su demanda, en los términos que se expresan en la
parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. en contra de Chiletelcom S.A., y se asignan los
nombres de dominio bblue.cl y entelblue.cl a favor de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y por un Notario Publico, en su
calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de
actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrénico para
fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dona
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.l. 12.492.433-2.
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