ENTELEC.CL

Santiago, Miércoles 26 de Septiembre de 2012.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 29 de Septiembre de 2011 fue entregada al Juez Arbitro la
carpeta Oficio NIC OF15009/2011, denominada “Arbitraje dominio entelec.cl”, en la
cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicé al suscrito su designacion como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro por carta y
via e-mail con fecha 29 de Septiembre de 2011. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del
expediente arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Septiembre de 2011 dirigida a NIC Chile, atencion
dofla Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito
manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia Viernes 14 de Octubre de 2011, a las 18:00 horas,
en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por carta certificada
de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: Miguel Alejandro Lopez Lavado,

cédula nacional de identidad N° 7.257.749-3, domiciliado en Vargas Buston 998,
comuna de San Miguel, ciudad de Santiago, Teléfono: 5231093, e-mail:
mlopezlavado@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter
de demandado, y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. rep. po r Silva &
Cia. (Empresa Nacional de Telcomunicaciones S.A.), RUT N° 92.580.000-7,
Hendaya N° 60, Piso 4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 562-
4387000, e-mail: dominios@silva.cl, mail@nameaction.com,
registros@nameaction.com, mjarancibia@silva.cl quien para efectos de este
procedimiento tiene el caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 14 de Octubre de 2011, siendo las 18:10 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de
ambas partes, don Miguel Alejandro Lopez Lavado como demandado, Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A. rep. por Maria José Arancibia Obrador de Silva &
Cia, y del Juez éarbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamé a las partes a conciliacion
sin que se produjera, y se acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral.
Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones
dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La
citada acta de comparendo rola de fs. 19 a fs. 23 del expediente arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 24 a fs. 28 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., representada por don Juan
Pablo Silva Dorado, de Silva & Cia., dedujo en contra de don Miguel Alejandro Lopez
Lavado, con el objeto que la asignacion del nombre de dominio “entelec.cl” recaiga en
su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion,
entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Comienza sefalando la actora que es una destacada y ampliamente posicionada
empresa dentro del mercado nacional e internacional, agregando que dado el caracter
que poseen los productos y servicios entregados por ella, ésta se ha preocupado de
resguardar su imagen 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, el concepto “ENTEL PCS” como también una familia de
registros en torno al concepto ENTEL PCS. Menciona que lo anterior demuestra que la
actora es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo ENTEL, hecho
que es “publico y notorio”, el cual es reconocido por todo el mercado nacional.

- Luego expone que el nombre de dominio solicitado “ENTELEC.CL”, el cual incluye en
forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada suya “ENTEL”, siendo facil
de advertir la presencia de “EC” no lo hace ser un signo distintivo y bajo ningan punto
de vista produce la diferenciacion en el mercado lo cual produce los males que tanto se
trata de evitar en nuestra economia como lo son la dilucion marcaria y la confusion en
el mercado, confusidon que radica en el rubro del primer solicitante, telecomunicaciones,
giro principal de la demandante, estimando que ante el hecho de la igualdad de
conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en
cuestion sea asignado a la demandante.

- Sefiala a continuacion el actor que es titular de marcas famosas en el mercado, hace
uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de
dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho
publico y notorio. Dice luego la demandante que de esta manera de otorgarse al primer
solicitante el nombre de dominio de autos, se producira una evidente confusion en el



publico nacional pues la marca famosa ENTEL de la que es titular, porque llevara al
publico a hacer una relacion conceptual directa con la fama y prestigio de la actora, que
tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

- Luego de exponer la demandante qué debemos entender por nombre de dominio y
cual es la funcién que cumple dentro del mercado, cita como aplicable el nimero 14 del
reglamento NIC CHILE, solicitando que este conflicto sea analizado mas alla del
principio FIRST COME FIRST SERVED, aplicando en la especie el criterio del mejor
derecho, siendo asi que la demandante al ser titular y al utilizar una marca comercial, lo
cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa.

- Cita como aplicable también el articulo 22 del Reglamento NIC CHILE, sefalando, por
otra parte, que debemos hacernos cargo de 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 la actora,
ocurriria que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella,
indudablemente empezard a generarse un debilitamiento del capital comercial y
marcario asociado a los signos registrados por la demandante, situacion que ademas
de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se estd afectando el derecho de
propiedad que la actora tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee
proteccion de rango legal y constitucional.

- Finalmente, la demandante concluye diciendo que el primer solicitante no posee un
derecho equivalente al de la actora, dado que no tiene una marca registrada sobre el
nombre de dominio solicitado y mas aun no posee derecho alguno que pueda rebatir el
suyo, exponiendo que, en suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados,
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos
estos son elementos que perfilan a la demandante como titular de “un mejor derecho”
para optar al dominio en cuestion.

1.4.2.- Traslado vy tramite evacuado en rebeldia__: A fs. 91 de autos figura la resolucion
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafados los documentos con citacion
de la contraria. Los comprobantes de la notificacion de dicha resolucién a las partes por
correo electronico rola a fs. 92 de estos autos. Por resoluciéon de fecha 25 de
Noviembre de 2011, se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el
traslado que le fuera conferido a fs. 91 de estos autos arbitrales. Los certificados de la
empresa de correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha
resolucion a las partes, rolan a fs. 133 y fs. 134 de autos.




.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Esta resolucion dictada con fecha 25 de Noviembre
de 2011, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “entelec.cl ".- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado segiin comprobantes que rolan
afs. 133y afs. 134 de autos.

[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante.- La parte demandante acompafio, con
citacion, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1° Reporte de Marcas
Comerciales, a nombre del Titular: Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., de
fecha 28 de Octubre de 2011, en relacion a las marcas: marca ENTEL, para las clases
38, 38, 35, 38, 42, 37, 39, registros marcarios numeros 809576, 817633, 628837,
625943, 657872, 890519 y 890520, respectivamente; marca ENTEL 123, para la clase
38, registro marcario numero 827467; marca ENTEL 123 INTERNET, para la clase 38,
namero de registro marcario 648785; ENTEL 23, para la clase 38, registro marcario N°
730326; ENTEL 800, para la clase 38, registro marcario N° 809573; marca ENTEL
ADSL, para las clases N°35, 38 y 42, registros marcarios numeros 633042, 625948 y
657923, respectivamente; marca ENTEL ALOCLICK, para las clases 35, 38 y 42,
registros marcarios N° 669129, 669128 y 669130; marca ENTEL Bl JAPY, para las
clases 35, 36, 38 y 42, registros marcarios N°667210, 662458, 662459 y 667211; marca
ENTEL BOLSAS VIAJERAS, para clases 35, 36, 38 y 42, registros marcarios numeros
896154, 896153, 912231 y 896133; marca ENTEL BROADBAND, para la clase 38,
registro marcario nimero 903814; marca ENTEL BUSINESS IP, para las clases 38 y
38, registros marcarios N° 624599 y 648779, respectivamente; marca ENTEL
BUSINESS T.V., para las clases 38 y 41, registros marcarios N° 817632 y 817631,
respectivamente; marca ENTEL CALL CENTER, para las clases 42, 38, 35 y 35,
registros marcarios N°657862, 634753, 625107 y 642303, respectivamente; marca
ENTEL CARD PREPAGO, para las clases 35, 36, 38 y 42, registros marcarios N°
769987, 769986, 769985 y 769984, respectivamente; marca ENTEL CARRIER
SERVICE, para las clases 38 y 36, registros marcarios N°53194 y 648848,
respectivamente; marca ENTEL CELULAR, para la clase 38, registro marcario N°
617385; marca ENTEL CLOUD, para las clases 35, 38 y 42, registros marcarios N°
877212, 860679 y 860680, respectivamente; marca ENTEL CLOUD COMPUTING, para
las clases 35 y 38, registros marcarios N° 924982 y 919196, respectivamente; marca
ENTEL CLOUD COMPUTING, para la clase 38, registro marcario N° 919196; marca
ENTEL COBRO REVERTIDO AUTOMATICO, para la clase 38, registro marcario
namero 855769; marca ENTEL CONTACTO, para la clase 38, registro marcario N°
773481; marca ENTEL CORP, para la clase 37, registro marcario N° 935149; marca
ENTEL CHILE, para la clase 38, registro marcario N° 690684; marca ENTEL
CHILE.NET, para la clase 38, registro marcario N° 841048; marca ENTEL
CHILEDIRECTO, para las clases 36 y 38, registros marcarios N° 757685 y 841051,
respectivamente; marca ENTEL DATACOMM, para las clases 35 y 38, registros
marcarios N° 705827 y 705826, respectivamente; marca ENTEL DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO, para las clases 38, 36 y 35, registros marcarios N° 624584, 624585 y
624602, respectivamente; marca ENTEL DSL INTERLAN, para la clase 38, registro




marcario N° 637442; marca ENTEL E-SCAN, para la clase 38, registro marcario N°
637443; marca ENTEL ECARD, para las clases 38, 36 y 35, registros marcarios N°
623470, 624591 y 657939, respectivamente; marca ENTEL EMPRESAS, para la clase
37, registro marcario N° 935144; marca ENTEL ESTA AQUI, para las clases 42, 38 y
35, registros marcarios N° 648835, 648836 y 648843, respectivamente; marca ENTEL
ETICKET, para las clases 38, 36 y 35, registros marcarios N° 38, 36 y 35, registros
marcarios N° 657863, 657866 y 657938, respectivamente; marca ENTEL
FACTURANET, para las clases 35, 36, 37, 38 y 42, registros marcarios N° 740430,
752153, 747986, 740431 y 747985, respectivamente; marca ENTEL FAMILIA, para la
clase 38, registro marcario N° 827469; marca ENTEL FONOGUARDIAN, para la clase
38, registro marcario N° 806311; marca ENTEL FREE CALL, para la clase 38, registro
marcario N° 760554; marca ENTEL FREE LINE, para la clase 38, registro marcario N°
760555; marca ENTEL FREE PHONE, para la clase 38, registro marcario N° 760553;
marca ENTEL GOLF, para las clases 35 y 41, registros marcarios N° 869761 y 869762,
respectivamente; marca ENTEL GOLF CUP, para las clases 35 y 41, registros
marcarios N° 869763 y 869764, respectivamente; marca ENTEL HELP DESK, para las
clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 648781, 648780 y 648782, respectivamente;
marca ENTEL HOME SATELITAL, para la clase 38, registro marcario N° 892927; marca
ENTEL HOSTED COMMUNICATIONS, para las clases 35, 38 y 42, registros marcarios
N° 810066, 810065 y 810064, respectivamente; marca ENTEL HOSTED IP, para las
clases 35, 38 y 42, registro marcarios N° 810072, 810071 y 810070, respectivamente;
marca ENTEL HOSTED IP PBX, para las clases 35, 38 y 42, registros marcarios N°
810069, 810068 y 810067, respectivamente; marca ENTEL INFONET, para las clases
38 y 36, registros marcarios N° 798633 y 798634, respectivamente; marca ENTEL
INTEGRADOR TECNOLOGICO, para la clase 38, registro marcario N° 661194; marca
ENTEL INTERNET, para las clases 38 y 38, registros marcarios N° 809570 y 648801,
respectivamente; marca ENTEL INTERNET FAMILIA, para las clases 38, 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 827468, 645021, 645020 y 645019, respectivamente; marca
ENTEL INTERNET PARA TODA LA FAMILIA, para la clase 38, registro marcario N°
809571; marca ENTEL Internet PARA TODOS, para la clase 38, registro marcario N°
809569, respectivamente; marca ENTEL Internet WIFI, para las clases 35, 38 y 42,
registros marcarios N° 690695, 684909 y 690694, respectivamente; marca ENTEL
INTRANET, para la clase 38, registro marcario N° 903811; marca ENTEL IP, para la
clase 38, registro marcario N° 903819; marca ENTEL IP@ATM, para la clase 38,
registro marcario N° 663067; marca ENTEL LMDS, para las clases 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 645017, 648811 y 648810, respectivamente; marca ENTEL
MAILNET, para la clase 38, registro marcario N° 817327; marca ENTEL MICARRIER,
para la clase 38, registro marcario N° 863156; marca ENTEL MOUNTAINBIKE
CHALLENGE, para las clases 35 y 41, registros marcarios N° 900083 y 900084,
respectivamente; marca ENTEL MULTICARRIER, para la clase 38, registro marcario N°
791435; marca ENTEL NRC, para las clases 35, 38 y 42, registros marcarios N°
754452, 754450 y 754449, respectivamente; marca ENTEL OFFICE, para la clase 38,
registro marcario N° 903815; marca ENTEL ON-LINE, para las clases 35, 42, 38, 35,
38, 42 y 36; registros marcarios N° 652038, 652037, 767822, 655017, 646229, 640198
y 645095, respectivamente; marca ENTEL PCS, para las clases 38, 35, 38, 42, 37 y 39,
registros marcarios N° 903818, 687082, 676972, 694977, 890521 y 890522,
respectivamente; marca ENTEL PCS BANKING, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 42, 38 y 35, respectivamente; marca ENTEL PCS E BUSINESS, para las



clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 657928, 624783 y 626681, respectivamente;
marca ENTEL PCS E COMMERCE, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N°
657937, 624844 y 626680, respectivamente; marca ENTEL PCS E INFORMATION,
para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 636391, 353189 y 624787,
respectivamente; marca ENTEL PCS E MAIL, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 636390, 624852 y 626696, respectivamente; marca ENTEL PCS E
MOVIL, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 657915, 624840 y 626682,
respectivamente; marca ENTEL PCS E NEWS, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 657874, 624788 y 626697, respectivamente; marca ENTEL PCS E
NUMBER, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 657931, 624841 y
626678, respectivamente; marca ENTEL PCS E SERVICE, para las clases 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 657929, 624843 y 626679, respectivamente; marca ENTEL PCS
E-COMMERS, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 636388, 636387 y
626695, respectivamente; marca ENTEL PCS EMPRESAS, para las clases 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 657927, 647181 y 626694, respectivamente; marca ENTEL PCS
EXPRESS, para las clases 35, 38 y 42, registros marcarios N° 878516, 857087 y
856798, respectivamente; marca ENTEL PCS HOMEBANKING, para las clases 38 y
36, registros marcarios N° 629467 y 629468, respectivamente; marca ENTEL PCS |,
para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 647196, 947195, y 647194,
respectivamente; marca ENTEL PCS M BUSINESS, para las clases 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 657946, 624784 y 626686, respectivamente; marca ENTEL PCS
M COMMERCE, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 657913, 624839 y
626685, respectivamente; marca ENTEL PCS M ENTERTAINMENT, para las clases 42,
38 y 35, registros marcarios N° 657930, 624846 y 626688, respectivamente; marca
ENTEL PCS M Internet, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 657912,
624842 y 626687, respectivamente; marca ENTEL PCS M NUMBER, para las clases
42, 38 y 35, registros marcarios N° 657910, 624850 y 626683, respectivamente; marca
ENTEL PCS M SERVICE, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 657914,
624845 y 626684, respectivamente; marca ENTEL PCS MP3, para las clases 42, 38 y
35, registros marcarios N° 657924, 624849 y 626693, respectivamente; marca ENTEL
PCS MMM, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 636445, 624786 y
626692, respectivamente; marca ENTEL PCS MULTIBANKING, para las clases 42, 38
y 35, registros marcarios N° 636694, 636393 y 624853, respectivamente; marca ENTEL
PCS NUMERO UNICO, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 636389,
633046 y 624851, respectivamente; marca ENTEL PCS ON LINE, para las clases 42,
38 y 35, registros marcarios N° 742521, 742522 y 742523, respectivamente; marca
ENTEL PCS W@P CHANNEL, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N°
657926, 624848 y 626691, respectivamente; marca ENTEL PCS W@P INFORMATION,
para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 657925, 624785 y 626690,
respectivamente; marca ENTEL PCS W@P SERVICE, para las clases 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 657911, 624847 y 626689, respectivamente; marca ENTEL
PHONE, para las clases 38 y 35, registros marcarios N° 827485 y 790401,
respectivamente; marca ENTEL PRO, para las clases 37 y 42, registros marcarios N°
935146 y 935147, respectivamente; marca ENTEL ROCK & BOOK, para la clase 38,
registro marcario N° 609993; marca ENTEL SATELITAL, para la clase 38, registro
marcario N° 863149; marca ENTEL SECURE, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 636386, 636385 y 627319, respectivamente; marca ENTEL SERVICIOS
EMPRESARIALES, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 881820, 881029



y 881923, respectivamente; marca ENTEL SERVICIOS PROFESIONALES, para la
clase 38, registro marcario N° 903813; marca ENTEL SUITE, para la clase 38, registro
marcario N° 762332; marca ENTEL SUMMIT, para las clases 35 y 41, registros
marcarios N° 841063 y 841062, respectivamente; marca ENTEL TELEFONIA IP, para
las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 744618, 744619 y 744620,
respectivamente; marca ENTEL TELEFONIA PERSONAL, para las clases 38 y 35,
registros marcarios N° 854651 y 892931, respectivamente; marca ENTEL TELEVISION
DIRECTA, para la clase 38, registro marcario N° 642032; marca ENTEL TRAFFIC, para
las clases 38 y 42, registros marcarios N° 817322 y 817321, respectivamente; marca
ENTEL VPN, para la clase 38, registro marcario N° 903812; marca ENTEL
WHOLESALE, para las clases 35, 36, 38 y 42, registros marcarios N° 769006, 769005,
769419 y 769008, respectivamente; marca ENTEL WIFI, para las clases 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 690698, 682764 y 690699, respectivamente; marca ENTEL
WILMAX, para las clases 38 y 42, registros marcarios N° 751133 y 752107,
respectivamente; marca ENTEL WILL, para las clases 42 y 35, registros marcarios N°
657869 y 633041, respectivamente; marca ENTEL WILLMAX, para las clases 38 y 42,
registros marcarios N° 751132 y 751131, respectivamente; marca ENTEL WIMAX, para
las clases 38 y 42, registros marcarios N° 702269 y 702268, respectivamente; marca
ENTEL WIP, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 648805, 648803 y
648802, respectivamente; marca ENTEL WLL, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 657868, 624589 y 625945, respectivamente; marca ENTEL ZONA WIFI,
para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 749150, 754484 y 741579,
respectivamente; marca ENTEL, DEJATE LLEVAR, para las clases 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 636384, 625942 y 636383, respectivamente; marca
ENTEL.COM, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 657875, 624601 y
628838, respectivamente; marca ENTEL 123, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 640433, 640436 y 645518, respectivamente; marca ENTELACCESS, para
la clase 38, registro marcario N° 570700; marca ENTELAMERICA, para la clase 36,
registro marcario N° 817628; marca ENTELASISTENCE, para la clase 38, registro
marcario N° 749676; marca ENTELBUSINESS, para la clase 38, registro marcario N°
809574; marca ENTELCAD, para la clase 38, registro marcario N° 682783; marca
ENTELCALL, para la clase 38, registro marcario N° 749672; marca ENTEL CARD, para
las clases 36, 38 y 35, registros marcarios N° 921110, 718632 y 781049,
respectivamente; marca ENTELCARD COBERTURA TOTAL, para la clase 36, registro
marcario N° 648783; marca ENTELCARD ON LINE, para las clases 38, 36 y 35,
registros marcarios N° 863155, 863154 y 863153, respectivamente; marca
ENTELCARRIER, para la clase 38, registro marcario N° 781048; marca
ENTELCENTER, para la clase 38, registro marcario N° 749674; marca ENTELCLUB,
para las clases 36 y 38, registros marcarios N° 817628 y 769013, respectivamente;
marca ENTELCOM, para la clase 38, registro marcario N° 827464; marca
ENTELCOMMERCE, para la clase 38, registro marcario N° 668098; marca
ENTELDATA, para las clases 38 y 42, registro marcario N° 716797, marca
ENTELDATACENTER, para las clases 38, 39, 42 y 35, registros marcarios N° 648849,
648850, 648851 y 625927, respectivamente; marca ENTELDATOS, para la clase 38,
registro marcario N° 794055; marca ENTELDIRECTO, para la clase 38, registro
marcario N° 730327; marca ENTELFONICA, para la clase 38, registro marcario N°
681209; marca ENTELHOGAR, para la clase 38, registro marcario N° 780228; marca
ENTELHOME, para la clase 38, registro marcario N° 780231;marca ENTELIGENT, para



la clase 38, registro marcario N° 682784; marca ENTELIGENT NET, para la clase 38,
registro marcario N° 806312; marca ENTELIGENT PLUS, para la clase 38, registro
marcario N° 757689; marca ENTELIGENTFAX, para la clase 38, registro marcario N°
817325; marca ENTELINK, para la clase 38, registro marcario N° 762333; marca
ENTELJOVEN, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 645004, 648777 y
643790, respectivamente; marca ENTELMATICO, para la clase 38, registro marcario N°
819869; marca ENTELMAX, para la clase 38, registro marcario N° 892926; marca
ENTELMED, para la clase 38, registro marcario N° 723583; marca ENTELMOVIL, para
la clase 38, registro marcario N° 690273; marca ENTELMUNDO, para la clase 36,
registro marcario N° 769014; marca ENTELNEXUS, para la clase 38, registro marcario
N° 757688; marca ENTELPCSLOCALIZACION, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 640192, 640566 y 640577, respectivamente; marca ENTELPHONE ADSL,
para las clases 35; 38; 35, 38 y 42, registros marcarios N° 655952, 905928 y 905924,
respectivamente; marca ENTELPHONE LMDS, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 645018, 648809 y 648808, respectivamente; marca ENTELPHONE WILL,
para las clases 35, 38, 42; 38 y; 35, registros marcarios N° 905923, 905927 y 633040,
respectivamente; marca ENTELPHONE WIP, para las clases 42, 38 y 35, registros
marcarios N° 648807, 648806 y 645013, respectivamente; marca ENTELPHONE
WIRELESS, para las clases 42, 38 y 35, registros marcarios N° 645016, 645015 y
663957, respectivamente; marca ENTELPHONE WLL, para la clase 35, registro
marcario N° 631993; marca ENTELPUNTOS, para las clases 35, 36 y 38, registros
marcarios N° 712333, 716864 y 716865, respectivamente; marca ENTELRED, para la
clase 38, registro marcario N° 749675; marca ENTELSERVICE, para las clases 38 y 38,
registros marcarios N° 749677 'y 809575, respectivamente; marca
ENTELTELEFONIAIP, para las clases 35, 38 y 42, registros marcarios N° 744625,
744624 y 744623, respectivamente; marca ENTELTICKET, para las clases 38, 36 y 41,
registros marcarios N° 685778, 685779 y 749673, respectivamente; marca
ENTELTICKET MULTIUSO, para las clases 36 y 38, registros marcarios N° 684907 y
684906, respectivamente; marca ENTELWIRELESS, para las clases 42, 38 y 35,
registros marcarios N° 651196, 648804 y 645014, respectivamente; 2° Reporte de
Nombres de Dominios, a nombre del Titular Empresa Nacional de Telecomunicaciones
S.A., de fecha 28 de Octubre de 2011, en relacion con los siguientes nombres de
dominio:  entelngn.cl; ngnentel.cl; tarjetaentelvisabancodechile.cl;  123-entel.cl;

123entel.cl; 1clickentel.cl; atencionclientesentel.cl; bandanchaentel.cl;
bienvenidoaentel.cl;  boletaentel.cl; cambiateaentel.cl; centroinnovacionaentel.cl;
clienteentel.cl; cloudentel.cl; clubentel.cl; clubenteljoven.cl; correoentel.cl,

distribuidorentel.cl; distribuidor-entel.cl; entel.cl; entel-123.cl; entel-chile.cl; entel-
negocios.cl; entel-phone.cl; entel-wimax.cl; entel123.cl; entel3g.cl; enteladsl.cl;
entelasistence.cl; entelbandaancha.cl; entelbijapy.cl; entelcall.cl; entelcallcenter.cl;
entelcanales.cl; entelcard.cl; entelcarrierservices.cl; entelcenter.cl; entelcloud.cl;
entelcloudcomputing.cl; entelco.cl; entelcompra.cl; entelcompras.cl; entelcompras123.cl;
entelconnected.cl; entelcorp.cl; entelcsi.cl; entelchallengue.cl; entelchile.cl;
enteldatacenter.cl; entelempresas.cl; entelenchile.cl; entelequipos.cl; enteleventos.cl;
entelevolution.cl;  entelfacturanet.cl; entelfidelizacion.cl; entelfree.cl; entelgolf.cl;
entelhome.cl;  entelhouse.cl; entelinnova.cl;  entelinnovacion.cl;  entelinternet.cl;
entelinternet-wimax.cl; entelip.cl; enteliphone.cl; entelito.cl; enteljoven.cl; entelm2m.cl;
entelmarketplace.cl;  entelmejorconectado.cl;  entelmovil.cl;  entelmtbchallenge.cl;
entelnet.cl; entelnetwork.cl; entelon-demand.cl; entelondemand.cl; entelonline.cl;



entelpersonas.cl; entelprepago.cl; entelpro.cl; entelpuntos.cl; entelpyme.cl;
entelpymes.cl; entelred.cl; entelsa.cl; entelsat.cl; entelsummit.cl; enteltelefoniaip.cl;
entelticket.cl; enteltv.cl; entelvivirmejorconectado.cl; entelvpf.cl; entelwholesale.cl;
entelwi-fi.cl; entelwifi.cl; entelwill.cl; entelwireless.cl; evolucionentel.cl; facturanetentel.cl;
ifactoryentel.cl;  innovacionentel.cl;  innovaentel.cl;  lanuevaentel.cl;  mientel.cl;
oneclickentel.cl; onenumberentel.cl; otcentel.cl; pitentel.cl; portalentel.cl; pymesentel.cl;
sicentel.cl; techdayentel.cl; techdaysentel.cl; tiendaentel.cl; tiendavirtual-entel.cl;
torreentel.cl; unnumeroentel.cl; vpfentel.cl; wimaxentel.cl; wwwentel.cl; zonaentel.cl;
zonaentelwi-fi.cl; zonaentelwifi.cl; entelphone.cl; 3° Impresion de la péagina web
www.entel.cl; 4° Impresion de la pagina web www.entelec.cl; 5° Copia simple del fallo
arbitral dictado por el Sr. Arbitro NIC CHILE Oscar Torres Zagal, en relacion al nombre
de dominio “propiedadesenlaparva.cl’; 6° Impresion de la péagina web
www.lasegunda.com, de fecha 07 de Diciembre de 2011; 7° Impresion de la pagina web
www.latercera.com, de fecha 07 de Diciembre de 2011.

[.5.3.- Prueba documental:  Parte demandada.- La parte demandante acompafo, los
siguientes documentos no objetados por la contraria: 1° Impresion simple con logo
“ENTELEC”; 2° Copia simple de solicitud en el Instituto Nacional de la Propiedad
Intelectual de la marca “ENTELEC”, a nombre de Miguel Lopez Lavado, para las clases
37, 38 y 42; 3° Set de correos electronicos de fechas 4 de Noviembre, 8 de Noviembre,
11 de Noviembre y 25 de Noviembre enviados desde Ila casilla
mlopezlavado@gmail.com a la casilla felipe@barros.cl; 4° Copia simple de boleta de
pago ante Tesoreria General de la Republica, por don Miguel Lopez Lavado por
solicitud de marca comercia “ENTELEC”; 5° Copia simple del fallo del Sr. Arbitro Nic
don Patricio de la Barra Gil por el nombre de dominio “123cash.cl”; 6° Copia simple del
fallo del Sr. Arbitro Nic don Oscar Torres Zagal, por el nombre de dominio
“propiedadesenlaparva.cl”; 7° Impresién de logo con la expresion “entelec”; 8° Copia
simple del fallo de la Comision Preventiva Central de Chile, de fecha 28 de julio del afio
2000, entre Avon Products Incorporated y otra con Comercial Lady Marlene S.A; 9°
Copia simple de la solicitud en tramite N° 965333, por la marca “ENTELEC” a nombre
de don Miguel Lopez Lavado, de fecha 11 de Agosto de 2011; 10° Impresion de los
resultados de la busqueda en Google de la expresion “entelec”; 11° Impresion de los
resultados de la busqueda en Google de la expresidon “entel”; 12° Impresion de la
pagina web www.entel.com; 13° Impresion de la pagina web www.entel.bo; 14° Copia
simple de carta dirigida al Departamento Legal de Nic Chile con fecha 10 de Agosto de
2011, firmada por don Miguel Lopez Lavado.

[.6.- Prueba testimonial : Parte demandada.- Mediante escrito de fecha 30 de
Noviembre, rolante a fojas 98 de estos autos arbitrales, el demandando solicitd que se
fijara fecha y hora para la rendicién de prueba testimonial, acompafiando la respectiva
lista de testigos. Mediante resolucion que rola a fojas 131 de estos autos, el Tribunal
proveyo que se tuviera por presentada la lista de testigos, ordenando que se citara a los
testigos por carta certificada a fin de que prestaren su declaracion al tener del auto de
prueba a la audiencia que se fij6 para el dia Viernes 06 de Enero de 2012, a las 17:00
horas en las oficinas del Sr. Arbitro.




- A fojas 185 rola el acta de la audiencia de prueba testimonial, en que consta que con
Fecha 06 de Enero de 2012, a las 17:10 horas y habiéndose realizado los llamados de
rigor, se llevd a cabo audiencia testimonial ante el Sr. Arbitro Felipe Barros Tocornal y
con la asistencia de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. representada por
Maria José Arancibia Obrador de Silva & Cia. y sin la comparecencia del demandado,
de sus testigos y del receptor judicial ad-hoc.

- Que a fojas 186 comparece el demandado alegando entorpecimiento para la rendicion
de la prueba testimonial, invocando para tales efectos que los testigos sefialados en la
lista de testigos acompafiada al expediente arbitral, no fueron citados por ningin medio,
solicitando que se fije una nueva fecha para la rendicion de ésta prueba.

- Mediante resolucion de fecha 20 de Abril de 2012, rolante a fojas 188 y advirtiendo el
tribunal que no hay constancia en el expediente que los testigos aportados por el
demandado hayan sido debidamente citados por carta certificada, segun se ordené a
fojas 131 de autos, acogi6 la alegacion de entorpecimiento, ordenando que se dejara
sin efecto la diligencia probatoria de fojas 185, citando a los testigos por carta
certificada a fin de que presten declaracion al tenor del auto de prueba en la audiencia
de prueba testimonial que se fij6 para el dia Viernes 04 de Mayo de 2012.

- A fojas 196, rola en estos autos arbitrales el acta de la audiencia de prueba
testimonial, la que se llevé a cabo ante el Sefior arbitro Felipe Barros Tocornal, y con la
asistencia de la apoderada de la parte demandante dofia Catalina Seyler Arrate, de la
apoderada del demandado dofia Inaiche Lépez Fuentes y el receptor judicial ad-hoc
sefior Luis Gonzalez Lara.

1.6.1.- Declaracién_testigo _demandada : Comparecido don Daniel Guillermo Galvez
Arancibia, quien fue previamente juramentado en forma legal e interrogado al tenor del
auto de prueba. No se formularon pregunta de tachas.

El testigo expuso que lo que es de su conocimiento respecto del nombre de dominio es
que el demandado realiz6 la inscripcion del dominio y la patente en la INAPI y el
registro de Internet entelec.cl en Nic Chile. Declara que lo sabe y le consta porque ha
visto las boletas de registro o comprobantes. Estos le han sido mostrados por el
demandado. Por otra parte, no le consta la misma informacion por parte de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones, no puede decir que no esta s6lo que no es de su
conocimiento. Hay otra cosa, don Miguel Lopez declara que su nombre entelec,
corresponde a un acronimo que es referido a sus materias de experticia que son
energia, telecomunicaciones, telemética y no recuerda la otra que son sus areas de
trabajo los ultimos treinta afios. Le consta que era 4 pero solo recuerda 3.

Repreguntado el testigo para que diga si al teclear en Google hay lugar a dudas con
ambos nombres, cuando se busca entel o entelec, expone, considerando el sistema de
basqueda de los buscadores de Internet los resultados son inequivocos y diferentes. Da
un solo resultado para cada una de las busquedas.



Contra interrogado el testigo para que diga si conoce a la empresa Entel, expone, que
si. Para que diga si sabe lo que significa la sigla Entel, expone que si, empresa nacional
de telecomunicaciones. Para que diga si considera entonces por tanto ambas empresas
tendrian un rubro similar, teniendo en consideracion que cuando uno ingresa a
entelec.cl, se hace referencia que es una empresa dedicada entre otras cosas al ambito
de las telecomunicaciones, expone, en parte. Si bien por una parte ambas empresas
trabajan en el ambito de las telecomunicaciones, no tiene conocimiento que entel
trabaje en @mbitos de Energia.

[.7.- Observaciones a la prueba del demandante:  El demandante en su escrito de
fojas 116, de fecha 07 de Diciembre de 2011, presentd escrito formulando las
siguientes observaciones a la prueba:

- Menciona el actor que en los juicios por nombres de dominio no podemos perder de
vista lo importante que son y la funcion que ellos cumplen, esta es, de un signo
distintivo, en este punto hay consenso en diversos fallos arbitrales, citando al respecto
el fallo dictado por el sefior arbitro Oscar Torres Zagal en relacion al nombre de dominio
“propiedadesenlaparva.cl”.

- Expone el actor que de lo anterior queda clara la importancia de la distintividad que
ellos tengan, en caso contrario lo Unico que produciria seria un menoscabo a la
identidad del demandante, abriendo la llave para que cualquier persona solicite un
nombre de dominio que sea similar tanto en rubro como en su estructura provocando un
dafio incalculable al actor.

1.8.- Observaciones a la prueba del demandado: _ El demandado en su escrito de fojas
100, de fecha 26 de Noviembre de 2011, presentd escrito formulando los siguientes
descargos y observaciones a la prueba:

- Sefiala del demandado que se le debe otorgar el dominio en cuestion, segun el
concepto del “primero que entra es el primero que es servido”, sobre todo porque no
hay motivo ni razén para atender la demanda del segundo solicitante.

- Sefiala luego que expreso su disconformidad con la demanda presentada en su
contra, dando como primer argumento que la palabra “entelec” registrada como dominio
por parte del demandado, es distinta de la palabra “entel” reclamada como argumento
de denegar el registro por el segundo solicitante, porque no tienen similitud, tienen
cantidad de letras y silabas distintas y acentuacion diferente.

- Agrega luego que la palabra “entelec” esta ingresada para registro de marca, siendo
esto un elemento importante de considerar, dado que la parte demandante argumenta
que su cliente tiene registros sobre la marca “entel”, pero esto no se extiende de por si
a la marca “entelec”.



- Menciona el primer solicitante que si se acogiera la solicitud del demandante para
otorgarle derechos sobre un dominio que no tiene relacién con el nombre registrado de
su cliente y el dominio que este utiliza en la web como “entel.cl”, significaria entonces
que virtualmente no se podrian registrar dominios que tuvieran comienzos iguales o
similares de los cuales se pueden dar muchos ejemplos, como ocurre con la palabra
“entelec” y “entel”, significando esto una reservacion inmediata y monopolizacion de un
amplio espectro de dominios, sin que estos estén efectivamente registrados en NIC
CHILE, sin necesidad que estos cuenten siquiera con un registro de marca. De
aceptarse la demanda de autos, se puede impedir u obstaculizar el libre ejercicio de
registro de dominios en NIC CHILE, cuando el dominio “entelec.cl” no tiene motivo de
ser confusién para los clientes consumidores ni por imagen, ni pronunciacion ni por logo
de la marca, en proceso de registro por el primer solicitante. Indica luego el primer
solicitante que si se acoge la demanda del segundo solicitante, entonces se restringe el
espacio de registros en NIC CHILE de una manera significativa, ya que sentaria un
precedente para que otros solicitantes, empresas o0 personas naturales pudieran
invocar esos mismos derechos en el futuro.

- A continuacién, el demandado indica que es Ingeniero Electronico, dedicado a las
Telecomunicaciones, la Energia y Electricidad en una extensa carrera profesional,
siendo “entelec” un acronimo de energia, telecomunicaciones y electricidad el primer
solicitante ha tomado los resguardos de registrar una marca para poder hacer legitimo
uso de ésta, asi como promover sus productos y conocimientos dentro del espacio web
de NIC CHILE. En este caso, agrega, al existir un registro de marca, el primer
solicitante tiene pleno derecho a usarla y publicitarla en los medios, en este caso en el
espacio web.cl.

- Luego, el demandado explica que su solicitud no contraria lo sefialado en los puntos
14 y 22 del Reglamento NIC CHILE.

Posteriormente, con fecha 12 de Diciembre de 2012, el demandando presenté otro
escrito con las siguientes observaciones a la prueba y que rola a fojas 135 de estos
autos arbitrales:

- Sefiala el demandado que luego de un andlisis de las marcas registradas en Chile,
presentadas por el segundo solicitante, se puede concluir que no existe ninguna, entre
todas sus marcas registradas, o en los slogans publicitarios asociados, que contengan
las letras EC para formar, por ejemplo ENTELEC o ENTEL EC o0 ENTEL-EC.

- Expone el demandado que el término ENTELEC por ser objeto de propiedad
industrial, fue solicitado a registro por el primer solicitante, inscripcion que aun estando
en proceso de asignacion es un argumento serio, valido y suficiente para considerar el
mejor derecho del primer solicitante sobre el dominio ENTELEC.CL, aplicando el
principio Inglés “First to Come, First to be Served”, o mejor, expresado en idioma
Espafiol, “El Primero en Llegar, es el Primero en ser Servido”.



- Menciona luego el demandado que en tal sentido la marca solicitada a inscripcion de
registro ENTELEC en las Clases 37, 38 y 42, cuyo parafraseo es EN-TE-LEC, por ser
un acronimo que reune diversas disciplinas profesionales convergentes como son:
ENERGIA, TELEMATICA Y TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA Y
ELECTRICIDAD, siendo el primer solicitante un profesional de la Ingenieria Electronica
con amplia experiencia nacional e internacional en el rubro de la Ingenieria de
Telecomunicaciones, Telematica, Electrénica, y Electricidad, siendo el campo de la
Energia cada vez mas convergente en relacion a las tecnologias aplicadas para su
control y desempefio eficiente como recurso escaso. El primer solicitante de buena fe,
haciendo legitimo uso de sus derechos para inscribir dominios que le permitan
desarrollar libremente sus actividades profesionales de servicios y consultoria,
siguiendo la reglamentacion para inscribir dominios .CL, y la legislacién relativa a
registro de marcas comerciales, ha solicitado consecuentemente el registro del dominio
ENTELEC.CL ante NIC Chile asi como el registro de la marca ante el Departamento de
Patentes Industriales, INAPI, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

- Indica luego el demandado que la marca ENTELEC tiene elementos Unicos distintos y
diferenciadores en relacién con la marca ENTEL del segundo solicitante, las que se
pueden expresar en lo siguiente:

- La representacion grafica de logos de ENTELEC es del todo distinta de la gréafica de
ENTEL como se puede apreciar en documentos adjuntos del logo de ENTELEC y del
logo de ENTEL, este ultimo se puede obtener en la pagina web www.entel.cl: a)
Mientras el parafraseo de ENTELEC es de tres silabas: es decir EN-TE-LEC; b) El
parafraseo de la palabra ENTEL es solo de dos silabas: es decir EN-TEL; ¢) Mientras la
acentuacion de ENTELEC es en la letra “E” de la primera silaba: “"ENTELEC”; d) La
acentuacion de ENTEL es en la letra “E” de la ultima silaba: “ENTEL”; e) Mientras que
la raiz que da sentido de asociacion con la palabra ENTELEC es TELEC, como se
puede hacer de una rapida impresion grafica; f) La raiz de la palabra ENTEL, podria ser
TEL; g) Mientras la Marca Registrada ENTELEC es un acronimo de ENERGIA,
TELEMATICA, TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA y ELECTRICIDAD; h) De la
Marca Registrada ENTEL podria deducirse que es un acréonimo de EMPRESA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, como es el la razén social del segundo
solicitante; i) Mientras que la marca ENTELEC esté solicitada en las clases 37, 38 y 42,
donde se abarcan los servicios en el rubro que representa el acronimo ENTELEC,; j) La
marca registrada ENTEL y sus distintas variaciones esta registrada en su mayoria en la
clase 38;

- A continuacion, el demandado sefala que Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
que declara tener marcas registradas nacionales e internacionales de “ENTEL”, como
argumento de su Mejor Derecho para reclamar el dominio “ENTELEC.CL”, en una
rapida revision de la web permitira apreciar la existencia de dominios como
ENTEL.COM o ENTEL.BO que no tienen relacion con el segundo solicitante. En efecto
el dominio ENTEL.COM es de una empresa extranjera de servicios de nombre
ENTELECHY; lo mismo el dominio ENTEL.BO es de la empresa ENTEL S.A. de Bolivia,
la que no guarda ninguna relacion con la empresa ENTEL de Chile. Aunque ocurre lo
mismo con el término ENTELEC, encontrandose en la web registros en otros dominios
como “ENTELEC.BE”, o “ENTELEC.ORG”, pero en este caso el primer solicitante
argumenta su mejor derecho para inscribir el dominio “ENTELEC.CL” argumentando



contar con una solicitud de marca registrada en Chile y un rubro y actuacién diferente
que el segundo solicitante. Menciona el demandado que como conclusion se puede
resumir que los argumentos del segundo solicitante y su interpretacion del fallo arbitral
del dominio “avon.cl” son erréneas o pretenden inducir a confusion intencionada al
Honorable JUEZ ARBITRO, para que este los considere, de tal modo, en el caso del
dominio “entelec.cl”.

- Al respecto del anterior Fallo Arbitral, el primer solicitante, basandose en los mismos
argumentos de derecho del fallo arbitral, hace las siguientes observaciones en relacién
al dominio “’ENTELEC.CL”, donde concurren los siguientes puntos:

- El primer solicitante se preocupd de hacer los registros de la marca comercial
“ENTELEC” que es un acronimo de los términos ENERGIA, TELEMATICA,
TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA y ELECTRICIDAD, en las clases 37, 38 y
42.

- El segundo solicitante carece de registros de marcas comerciales que incluyan la
citada denominacion “ENTELEC”.

- El primer solicitante, en relacion al fallo acompafiado al expediente por el demandante
en relacién al nombre de dominio “123cash.cl”, sefiala que en este caso el primer
solicitante, un particular dedicado a la empresa inmobiliaria no contaba con la marca
registrada “123Cash”, sin embargo el segundo solicitante, la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones presenté como argumentacion el registro de marca comercial “123
CASH” es decir con un espacio entre “123” y la palabra “CASH” (tdmese nota de que el
dominio “123-CASH.CL” no estaba activo al momento del litigio en el 2004, ni tampoco
esta activo en la actualidad). No obstante, su solicitud de asignacion del dominio
“123CASH.CL” fue desestimada. Los argumentos para este fallo negativo, expresados
por el Sr. Juez Arbitro Patricio de La Barra Gil, son aplicables casi en su totalidad para
el caso del dominio “ENTELEC.CL” principalmente en lo que se refiere que el segundo
solicitante no cuenta con una marca comercial registrada en que aparezca en forma
continua “123CASH”, y al hecho de que el primer solicitante puede mostrar en forma
tangible la existencia del sitio web www.entelec.cl y un proyecto través del cual ofrece
sus servicios profesionales, legitimamente en el rubro de la Energia, Telematica,
Telecomunicaciones, Electronica y Electricidad, los cuales no son del todo los mismos
rubros de actuacion del segundo solicitante.

- Indica el demandado luego que otro punto importante es que por el hecho de tener el
segundo solicitante registrada la marca comercial ENTEL, esto no le da el derecho per-
se del monopolio de sobre todas y cada una de las aplicaciones del mismo, siendo
ENTELEC en si una palabra distinta y de sentido diferente de ENTEL, por lo que la
demanda del segundo solicitante no tiene un argumento del “mejor derecho” para optar
al dominio “ENTELEC.CL”".



1.9.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 11 de Mayo de 2012 y atendido al mérito de autos, se
cito a las partes para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver.
La referida resolucion rola a fs. 199 del expediente arbitral, la que fue notificada por e-
mail a las partes con igual fecha, de acuerdo a comprobante que rola a fojas 200 de
autos.

[I.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad
de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio
“entelec.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Miguel Alejandro Lopez Lavado, tiene el
caracter de demandado, y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. rep. po r
Silva & Cia. (Empresa Nacional de Telcomunicaciones S.A)), ha tenido el caracter
de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la
demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa,
y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de igual o
mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales
de la misma, entre otros, que: 1° es una destacada y ampliamente posicionada empresa
dentro del mercado nacional e internacional, agregando que dado el caracter que
poseen los productos y servicios entregados por ella, ésta se ha preocupado de
resguardar su imagen 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, el concepto “ENTEL PCS” como también una familia de
registros en torno al concepto ENTEL PCS. Menciona que lo anterior demuestra que la
actora es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo ENTEL, hecho
que es “publico y notorio”, el cual es reconocido por todo el mercado nacional; 2° el
nombre de dominio solicitado “ENTELEC.CL”, el cual incluye en forma principal y
sustantiva la marca famosa y renombrada suya “ENTEL”, siendo facil de advertir la
presencia de “EC” no lo hace ser un signo distintivo y bajo ningun punto de vista
produce la diferenciacién en el mercado lo cual produce los males que tanto se trata de
evitar en nuestra economia como lo son la dilucion marcaria y la confusion en el
mercado, confusion que radica en el rubro del primer solicitante, telecomunicaciones,
giro principal de la demandante, estimando que ante el hecho de la igualdad de
conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en
cuestion sea asignado a la demandante; 3° es titular de marcas famosas en el mercado,
hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes
sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un
hecho publico y notorio. Dice luego la demandante que de esta manera de otorgarse al
primer solicitante el nombre de dominio de autos, se producira una evidente confusion
en el publico nacional pues la marca famosa ENTEL de la que es titular, porque llevara



al publico a hacer una relacion conceptual directa con la fama y prestigio de la actora,
gue tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero; 4° este conflicto sea analizado mas
alla del principio FIRST COME FIRST SERVED, aplicando en la especie el criterio del
mejor derecho, siendo asi que la demandante al ser titular y al utilizar una marca
comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de
dominio en disputa; 5° es aplicable también el articulo 22 del Reglamento NIC CHILE,
sefialando, por otra parte, que debemos hacernos cargo de 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 la
actora, 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 la demandante, situacion que ademas
de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se estd afectando el derecho de
propiedad que la actora tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee
proteccion de rango legal y constitucional; 6° el primer solicitante no posee un derecho
equivalente al de la actora, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de
dominio solicitado y mas adn no posee derecho alguno que pueda rebatir el suyo,
exponiendo que, en suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son
elementos que perfilan a la demandante como titular de “un mejor derecho” para optar
al dominio en cuestion.

CUARTO: Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales para
ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: 1° que se le
debe otorgar el dominio en cuestion, segun el concepto del “primero que entra es el
primero que es servido”, sobre todo porque no hay motivo ni razén para atender la
demanda del segundo solicitante; 2° que expresé su disconformidad con la demanda
presentada en su contra, dando como primer argumento que la palabra “entelec”
registrada como dominio por parte del demandado, es distinta de la palabra “entel”
reclamada como argumento de denegar el registro por el segundo solicitante, porque no
tienen similitud, tienen cantidad de letras y silabas distintas y acentuacion diferente; 3°
que la palabra “entelec” esta ingresada para registro de marca, siendo esto un elemento
importante de considerar, dado que la parte demandante argumenta que su cliente
tiene registros sobre la marca “entel”, pero esto no se extiende de por si a la marca
“entelec”; 4° que si se acogiera la solicitud del demandante para otorgarle derechos
sobre un dominio que no tiene relacion con el nombre registrado de su cliente y el
dominio que este utiliza en la web como “entel.cl”, significaria entonces que
virtualmente no se podrian registrar dominios que tuvieran comienzos iguales o
similares de los cuales se pueden dar muchos ejemplos, como ocurre con la palabra
“entelec” y “entel”, significando esto una reservacion inmediata y monopolizacién de un
amplio espectro de dominios, sin que estos estén efectivamente registrados en NIC
CHILE, sin necesidad que estos cuenten siquiera con un registro de marca. De
aceptarse la demanda de autos, se puede impedir u obstaculizar el libre ejercicio de
registro de dominios en NIC CHILE, cuando el dominio “entelec.cl” no tiene motivo de
ser confusién para los clientes consumidores ni por imagen, ni pronunciacion ni por logo
de la marca, en proceso de registro por el primer solicitante. Indica luego el primer
solicitante que si se acoge la demanda del segundo solicitante, entonces se restringe el



espacio de registros en NIC CHILE de una manera significativa, ya que sentaria un
precedente para que otros solicitantes, empresas o personas naturales pudieran
invocar esos mismos derechos en el futuro; 5° que es Ingeniero Electrénico, dedicado a
las Telecomunicaciones, la Energia y Electricidad en una extensa carrera profesional,
siendo “entelec” un acronimo de energia, telecomunicaciones y electricidad el primer
solicitante ha tomado los resguardos de registrar una marca para poder hacer legitimo
uso de ésta, asi como promover sus productos y conocimientos dentro del espacio web
de NIC CHILE. En este caso, agrega, al existir un registro de marca, el primer
solicitante tiene pleno derecho a usarla y publicitarla en los medios, en este caso en el
espacio web.cl; 6° que su solicitud no contraria lo sefialado en los puntos 14 y 22 del
Reglamento NIC CHILE; 7° que luego de un andlisis de las marcas registradas en Chile,
presentadas por el segundo solicitante, se puede concluir que no existe ninguna, entre
todas sus marcas registradas, o en los eslogans publicitarios asociados, que contengan
las letras EC para formar, por ejemplo ENTELEC o ENTEL EC o ENTEL-EC; 8° que en
tal sentido la marca solicitada a inscripcion de registro ENTELEC en las Clases 37, 38 y
42, cuyo parafraseo es EN-TE-LEC, por ser un acrénimo que reune diversas disciplinas
profesionales  convergentes como  son: ENERGIA, TELEMATICA Y
TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, siendo el primer
solicitante un profesional de la Ingenieria Electrénica con amplia experiencia nacional e
internacional en el rubro de la Ingenieria de Telecomunicaciones, Telematica,
Electronica, y Electricidad, siendo el campo de la Energia cada vez mas convergente en
relacion a las tecnologias aplicadas para su control y desempefio eficiente como
recurso escaso. El primer solicitante de buena fe, haciendo legitimo uso de sus
derechos para inscribir dominios que le permitan desarrollar libremente sus actividades
profesionales de servicios y consultoria, siguiendo la reglamentacion para inscribir
dominios .CL, y la legislacion relativa a registro de marcas comerciales, ha solicitado
consecuentemente el registro del dominio ENTELEC.CL ante NIC Chile asi como el
registro de la marca ante el Departamento de Patentes Industriales, INAPI, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo; 9° Indica luego el demandado que la
marca ENTELEC tiene elementos Unicos distintos y diferenciadores en relacion con la
marca ENTEL del segundo solicitante; 10° que Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, que declara tener marcas registradas nacionales e internacionales
de “ENTEL”, como argumento de su Mejor Derecho para reclamar el dominio
“ENTELEC.CL”", en una répida revision de la web permitird apreciar la existencia de
dominios como ENTEL.COM o ENTEL.BO que no tienen relacion con el segundo
solicitante. En efecto el dominio ENTEL.COM es de una empresa extranjera de
servicios de nombre ENTELECHY; lo mismo el dominio ENTEL.BO es de la empresa
ENTEL S.A. de Bolivia, la que no guarda ninguna relacion con la empresa ENTEL de
Chile. Aunque ocurre lo mismo con el término ENTELEC, encontrandose en la web
registros en otros dominios como “ENTELEC.BE”, o “ENTELEC.ORG”, pero en este
caso el primer solicitante argumenta su mejor derecho para inscribir el dominio
“ENTELEC.CL” argumentando contar con una solicitud de marca registrada en Chile y
un rubro y actuacién diferente que el segundo solicitante. Menciona el demandado que
como conclusion se puede resumir que los argumentos del segundo solicitante y su
interpretacion del fallo arbitral del dominio “avon.cl” son erréneas o pretenden inducir a
confusion intencionada al Honorable JUEZ ARBITRO, para que este los considere, de
tal modo, en el caso del dominio “entelec.cl”; 11° que el primer solicitante puede mostrar
en forma tangible la existencia del sitio web www.entelec.cl y un proyecto través del



cual ofrece sus servicios profesionales, legitimamente en el rubro de la Energia,
Telematica, Telecomunicaciones, Electronica y Electricidad, los cuales no son del todo
los mismos rubros de actuacion del segundo solicitante; 12° que por el hecho de tener
el segundo solicitante registrada la marca comercial ENTEL, esto no le da el derecho
per-se del monopolio de sobre todas y cada una de las aplicaciones del mismo, siendo
ENTELEC en si una palabra distinta y de sentido diferente de ENTEL, por lo que la
demanda del segundo solicitante no tiene un argumento del “mejor derecho” para optar
al dominio “ENTELEC.CL".

QUINTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en estos autos,
no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte expositiva
de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: i)
que el actor es titular en Chile de la marca comercial “ENTEL” para las clases 35, 37,
38, 39 y 42, y de una serie de otras marcas comerciales para diversas clases
constituidas por la expresion “ENTEL”; ii) que el actor es titular del nombre de dominio
“entel.cl” y de una serie de diversos otros nombres de dominio .cl constituidos por la
expresion “entel”; iii) Que la “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.” es una
empresa que presta servicios en Chile en el giro de las telecomunicaciones.

SEXTO: Que la parte demandada acompafié documentos probatorios en estos autos,
no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.3 de la parte expositiva
de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador que
el demandado formul6 ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, con fecha
11 de Agosto de 2011 solicitud de inscripcion de la marca comercial “ENTELEC”, para
las clases 37, 38 y 42, cuya resolucion a la fecha de este fallo ain se encuentra
pendiente, y que dice relacion con los servicios de reparacion y mantenimiento de
aparatos eléctricos y electronicos, clase 37; servicios de comunicacion, clase 38 vy;
servicios tecnolOgicos para aspectos préacticos y tedricos en areas de energia,
electricidad, telecomunicaciones, electronicas, programas informaticos etc., clase 42.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la
solicitud de inscripcién del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada,
podria llegar a contravenir las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos véalidamente
adquiridos por el actor., ya que existe una solicitud de marca comercial por parte del
demandado respecto de la expresion solicitada como nombre de dominio objeto de
autos, en las mismas clases, 37, 38 y 42, en las que el actor tiene registrada su marca
ENTEL. Que esta posible contravencion, no se ha acreditado al momento de trabarse al
litis ni durante el proceso, contemplando el Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, la accion revocatoria en caso que el nombre de
dominio en disputa se utilice de mala fe o se verifiquen las demas causales que
contempla dicho reglamento.



OCTAVO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte
demandada es el primer solicitante, quien sefiala pretende utilizar el nombre de dominio
“entelec.cl” para la prestacion de servicios en el ambito de las telecomunicaciones,
energia, telemetria y electricidad, desarrollo de software, etc.; ii) que el demandado
formulé solicitud ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual con fecha 11 de
Agosto de 2011, por la marca “ENTELEC”, la cual aun estéd pendiente de resolucion; iii)
que ambas partes tienen un legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa,
este Sentenciador llega a la conclusién, que en el caso que nos ocupa, debe asignarse
el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicacion del principio del
“First Come, First Served”.

[l. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cddigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “entelec.cl” a Miguel Alejandro Lépez Lavado,
cédula nacional de identidad N° 7.257.749-3.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar al actor en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran pagadas conforme a
los acuerdos ya adoptados sobre el particular vy;

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal



La presente resolucién es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete,
cédula nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula
nacional de identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291,
piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



