Sentencia juicio por nombre de dominio entelequialtda.cl

Santiago, 19 de mayo de 2014
Vistos:

Primero: Que por OFICIO N2 18460 de 9 de septiembre de 2013, el cual rola a fojas 1
de autos, el suscrito fue notificado de su designaciéon como Arbitro en el conflicto

trabado por la inscripcion del nombre de dominio entelequialtda.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto Gerencia Operaciones (Felipe José Castillo Poblete), domiciliado en José
Joaquin Vallejo 1090, condominio Altos de Siena, casa D-25, Copiapd, quien tiene la
calidad de primer solicitante del nombre de dominio entelequialtda.cl, el cual pidi6 a
su favor el dia 04 de Marzo de 2013, a las 21:47:34 GMT y Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A., representada por Silva & Compafia, en la persona de
Departamentos de Dominios, domiciliados en Hendaya 60, Piso 49, Las Condes,
Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio
entelequialtda.cl, el cual pidi6 a su favor el dia 20 de marzo de 2013, a las 14:01:10
GMT.

Tercero: Que por resolucion de fecha 9 de septiembre de 2013, la cual rola a fojas 5 de
autos, el suscrito acepto6 el cargo y jur6 desempeiiarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento

para el dia 16 de septiembre de 2013 a las 9:45 horas.

Cuarto: Que la resolucién y la citacidn referidas precedentemente fueron notificadas
por correo electronico a las partes y a NIC Chile con fecha 9 de septiembre de 2013,

segln consta a fojas 5 y 6 de autos, y a las partes por correo certificado.

Quinto: Que el dia 16 de septiembre de 2013, a la hora sefialada, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de dofia Maria José Arancibia Obrador, por la

segunda solicitante, y en rebeldia del primer solicitante, levantandose el acta que rola



a fojas 15 de autos.

Sexto: Que con fecha 16 de septiembre de 2013, se notifico a las partes el comparendo

y las resoluciones dictadas en el, segiin consta del atestado de fojas 17 de autos.

Séptimo: Que mediante presentacién de fecha 3 de octubre de 2013, rolante a fojas 18,
la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. present6 argumentos de
mejor derecho en los términos siguientes: que Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro
del mercado nacional e internacional. Que nace en el afio 1964. Que es actualmente la
segunda operadora de telefonia movil con mas de 6,5 millones de abonados (38,55%).
Que ha protegido como marca comercial el concepto ENTEL PCS y el signo ENTEL. Que
el nombre de dominio entelequialtda incluye en forma principal y sustantiva la marca
famosa y renombrada ENTEL, lo que genera un riesgo cierto de diluciéon marcaria y de
confusion en el mercado. Que la confusién radica en el rubro del primer solicitante,
que es telecomunicaciones, lo que se desprende de su sitio web. Que la igualdad de
conceptos y la anterioridad registral son antecedentes suficientes para que el dominio
le sea asignado. Que es titular de marcas famosas en el mercado, que hace uso efectivo
de ellas, que obra de buena fe, y que ha invertido ingentes sumas de dinero para
difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, lo que es un hecho publico y notorio.
Invoca el criterio de mejor derecho, como preferente al criterio “First come, first
served”, invoca el articulo 19 N2s 24 y 25 de la Constitucion Politica del Estado, los
articulos 582, 583 y 584 del Codigo Civil, los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic
Chile, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en
definitiva.

Octavo: Que mediante presentacion de fecha 3 de octubre de 2013, rolante a fojas 55
de autos, la parte de Gerencia Operaciones (Felipe José Castillo Poblete) present6
argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que el nombre en disputa
viene del concepto ENTELEQUIA y las siglas LTDA; la primera de ellas viene del
concepto de Aristételes quien define "entelequia" como cierto estado o tipo de
existencia en el que una cosa esta trabajando activamente en si misma, en busca de la

perfeccion que le corresponde por naturaleza. Que LTDA. es la sigla asignada a un



tipo de sociedad comercial, sociedad de responsabilidad limitada, cuya utilizacion es
obligatoria para poder acogerse a los beneficios que dicha figura otorga a sus socios.
Que la palabra ENTELEQUIA, que es la parte mas importante del nombre en disputa,
tiene una data significativamente anterior a ENTEL, ya que fue acufiada por
Aristételes, quien vivié entre el 384 A.C. y el 322 A.C. mientras que ENTEL tuvo su
creacion en el afio 1964. Que el giro de la sociedad ENTELEQUIA LTDA. de la cual es
socio, y respecto del cual el nombre en disputa es utilizado, es de “Desarrollo y
ejecucion de proyectos de ingenieria en las areas civil, mecanica, minera, eléctrica,
instrumentacién y control; construccién, mantencién, reparaciéon, asesorias,
auditorias y representaciones de marcas, productos y servicios en materias eléctricas,
mecanicas, civiles, informaticas, de medio ambiente, y prevencién de riesgos; Compra
y venta, importacién y exportacion, comercializaciéon, elaboracién y distribucion de
productos y equipos mecdanicos, eléctricos, de climatizacién e informaticos;
construccion, reparaciéon, mantencién de maquinaria, el desarrollo de demoliciones de
toda clase de bienes corporales; compra, venta, extraccion, distribucién y transporte
de aridos y todo lo relacionado al giro de movimiento de tierras; la ejecucion de toda
clase de obras civiles, infraestructura vial, caminos, puentes o tuneles, construir,
transformar o reparar casas o edificios; maestranza y metalurgia”. Que asi las cosas, el
giro al que se dedica la parte dista mucho al de la segunda solicitante, y corresponde y
tiene directa relacidn con el concepto acufiado por Aristételes para Entelequia. Invoca
el principio “First come, first served”. Hace notar que la palabra entelequia es distinta
de Entel en cuanto a letras, silabas y acentuaciéon, maxime si se considera que
“entelequia” va seguida de “Ltda.”. Que “Entelequia Optimizaciéon y Desarrollo
Limitada” estd ingresada por la parte para el registro de marca en INAPI, en la clase
42, en circunstancias de que la marca Entel lo estd en la clase 38. Que en el espacio
web de NIC CHILE www.entelequialtda.cl la parte promociona, publicita y promueve
sus productos, conocimientos y servicios. Que esta pagina, al ser vista por cualquier
persona, seria imposible confundirla o asociarla a la marca ENTEL. Que la
representacion grafica de esa marca es en todo sentido diferente a la de ENTEL; que
tal como se sefiala en el registro de INAPI, esta se describe como “la mano realizando

sus propios trazos encierra o grafica el concepto de Aristdteles quien define



"entelequia” como cierto estado o tipo de existencia en el que una cosa esta
trabajando activamente en si misma, en busca de la perfeccion que le corresponde por
naturaleza”. Que el segundo solicitante disputa un dominio que no tiene relacién
alguna con el nombre; que si bien es cierto merecidamente se ha posicionado en el
mercado de las telecomunicaciones, registrado por ENTEL, utilizando el mismo en la
web como www.entel.cl y sus variantes. Que la contraria pretende que no se registren
dominios que tengan en cualquier parte de la denominaciéon las letras ENTEL,
queriendo tener un monopolio respecto a ello, coartando de esta forma la libertad de
toda persona para utilizarlas.

Noveno: Que por resolucion de fecha 28 de octubre de 2013, rolante a fojas 60, se
confiri6 traslado de las presentaciones de ambas partes, los que fueron evacuados en
rebeldia.

Décimo: Que por resolucion de fecha 2 de enero de 2014, rolante a fojas 61 de autos,
notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibié la causa a prueba, fijando como
hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos e
intereses de las partes en la expresion “entelequialtda”, y "utilizacion efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la expresion

entelequialtda.

Décimo primero: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:
Por la parte demandante, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., la prueba
documental constituida por los siguientes instrumentos: 1) copia de inscripcién en el
Registro de Comercio de Santiago de la “Reforma Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.” (fs. 24 a 26): 2) Reporte de marcas comerciales (fs. 27 a 37
vta.); 3) Reporte de nombres de dominio pertenecientes a la oponente (fs. 38 a 45); 4)
impresos de pagina web www.entel.cl (fs. 46 a 54).

Por el primer solicitante, Gerencia Operaciones (Felipe José Castillo Poblete) la
documental conformada por los documentos siguientes: 1) Copia de escritura de
constitucion de sociedad de responsabilidad limitada “Sociedad Entelequia
Optimizacion y Desarrollo Limitada” o “Entelequia Ltda.” (fs. 64 a 76); 2) Impresos
Grupo Entelequia (fs. 77 a 88); 3) Cotizacion (fs. 89 a 92); 4) 6rdenes de compra y
facturas (fs. 93 a 96); 5) Correspondencia comercial (fs. 97 a 98); 6) Copia de



formulario 29 (fs. 99); 7) contratos de trabajo y finiquitos (fs. 100 a 107); 8) Impresos
de busquedas en Google (fs. 108 a 112); 9) Impresos de Gmail (fs. 113 a 120); 10)
Impresos de INAPI marca Entelequia Optimizacion y Desarrollo Limitada y carta (fs.
121 a125).

Duodécimo: Que por resolucion de fecha 21 de enero de 2014 se dispuso por el
Arbitro, a peticién del primer solicitante, el ingreso del arbitro a la pagina web

www.entelequialtda.cl, la impresion de lo que alli se encuentre y su acompafiamiento

a los autos, con citacién, asi como la busqueda en Google.cl de la palabra
"entelequialtda.”, la impresién de lo que alli se encuentre y su acompafiamiento a los
autos, con citacion.

Décimo tercero: Que el mismo dia 21 de enero de 2014 se llevé a efecto la diligencia
de prueba obteniéndose los impresos que fueron acompafiados a los autos con
citacion, y que rolan a fojas 129 130 y 131 de autos.

Décimo cuarto: Que por resoluciéon de fecha 27 de enero de 2014, notificada a las
partes ese mismo dia, la cual rola a fojas 133 de autos, se citdé a las partes a oir

sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompanados en tiempo y forma los documentos referidos en los
acapites décimo primero y décimo tercero de la parte expositiva, éstos no fueron
impugnados, razon por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, y se les
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 posicion de los litigantes de este juicio, en relacién con el mismo, es la siguiente:
Tercero: Que el primer solicitante, Gerencia Operaciones (Felipe José Castillo Poblete),
justificé tal calidad, lo cual lo ampara con la presunciéon de mejor derecho y buena fe
en su inscripcion que se expresa en el principio "First come, first served", presuncién
que no es, sin embargo, una presunciéon de derecho y puede ceder ante prueba en

contrario. Que, adicionalmente, con fecha 5 de marzo de 2013 constituy6 la sociedad



de responsabilidad Limitada “Sociedad Entelequia Optimizacién y Desarrollo
Limitada” cuyo giro, que es amplio, puede ser descrito muy genéricamente como de
ingenieria (fs. 65y 66), lo que es confirmado con la documental de fojas 79, 80, 81, 82
y 129. Que demostr6 utilizar la expresion para sus negocios, y haber efectuado
negocios con ella (fs. 83, 84, 85, 86, 89 a 107). Demostrd, también, tener en curso de
inscripcion el registro de la marca Entelequia Optimizaciéon y Desarrollo Limitada,
para servicios de la clase 42.

Cuarto: Que la oponente, la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.,
demostré la titularidad de numerosos registros marcarios y nombres de dominio que
incluyen la expresion ENTEL (fs. 27 a 45 vta.), expresion por la cual es conocida y bajo
la cual desarrollo sus actividades en el rubro de las telecomunicaciones y otros
relacionados (fs. 46 a 54), todo ello de un modo publico y notorio.

Quinto: Que, puesto el arbitro a sopesar las posiciones de las partes, estima que es
efectivo que la expresion “Entel” se encuentra incluida en el dominio en controversia;
no obstante ello, la expresion “Entelequia” tiene un significado preciso y aparte del
que corresponde a "Entel” y que, al tenor del concepto que da el Diccionario de la Real
Academia Espafiola, 222 edicion, de 2001, es el siguiente: “realidad plena alcanzada
por algo.- En la filosofia de Aristételes fin u objetivo de una actividad que la completa y
la perfecciona.- Cosa irreal” (tomo I, pdgina 928). Ademas, el primer solicitante
demostré un genuino interés en emplear esa expresion para actividades relacionadas
con la ingenieria, sin que apareciera indicio alguno de vinculacion con la actividad de
las telecomunicaciones. Demostré, también, utilizacién efectiva de la expresion en sus
negocios, correspondencia, ante la autoridad tributaria (fs. 99) y justificé la insercién
de la expresién “Ltda.” en la circunstancia de haber constituido su empresa
precisamente bajo la forma legal de una sociedad de responsabilidad limitada (fs. 64).

Sexto: Que, con lo anterior, este Arbitro estima compatible la existencia en la red

internet del dominio entelequialtda.cl bajo su actual titular con los derechos de la
oponente, estimandose, ademas, que la primera solicitante demostré derechos e
intereses legitimos y utilizacidn efectiva del nombre de dominio, a lo que se adiciona
la presuncion de mejor derecho que obra en su favor atendida su calidad de primera

solicitante del dominio en controversia. Por tales razones, se rechazari la demanda



deducida, 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 Mediacidn y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. en contra de Gerencia Operaciones (Felipe José Castillo
Poblete), y se asigna el nombre de dominio entelequialtda.cl a favor de Gerencia

Operaciones (Felipe José Castillo Poblete), sin costas.

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

informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia Lidia
Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.



