En Santiago de Chile, a 16 de octubre del afio dos mil trece, en los autos por asignacion de nombre de
dominio entelgy.cl, suscitado entre ENTELGY CHILE CONSULTORES LIMITADA, RUT 76.004.023-1,
domiciliado en Av. Andres Bello 2777 Ofic. 504, Las Condes, Santiago y Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. Rep por.Silva & Cia (EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S A), RUT 92.580.000-7, domiciliado en Av. Andrés Bello No 2687, Piso 13
Las Condes Santiago -.Chile., se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que con fecha 10 de junio de 2013, mediante oficio OF N° 18210, dofa Margarita Valdés Cortés,
Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacion como arbitro del
conflicto por la inscripcion del nombre de dominio entelgy.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 17 de junio de ese mismo afio se acepté la designacion como arbitro
arbitrador en la controversia sefialada, jurando desemperiar fielmente el cargo y en el menor tiempo
posible, citandose a las partes a una primera audiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento, a realizarse el dia miércoles 26 de junio del afio 2013 a las 11:15 horas,
notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 15 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la asistencia de
ambas solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijo el procedimiento
arbitral.

4. Que, mediante presentaciones rolantes a fojas 16 y siguientes, 111 y siguientes y 114 y siguientes,
la primera solicitante hace sus alegaciones de mejor derecho, en las que pide el rechazo de la
solicitud competitiva de la segunda solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

En dichas presentaciones indica que su mandante es la filial en Chile de la empresa Entelgy
Consulting S.A,, entidad a la que califica como una reconocida empresa multinacional, creada en el
aflo 2003, dedicada al asesoramiento, consultoria y gestion de empresas, cuyo centro de
operaciones se encuentra en Madrid, Espania.

Hace presente que su mandante, en su calidad de filial de Entelgy Consulting, ha solicitado la
marca ENTELGY CONSULTING en Chile, solicitud N° 982.284 para la clase 41 y N° 982.285 para
la clase 42.

Sefala que el dominio disputado corresponde a la razén social y principal marca de su
representada, la que seria utilizada en Chile y en el resto del mundo para distinguir los productos y
servicios que comercializa.

Sostiene que su solicitud de dominio responde a la necesidad de contar con una pagina web que
detalle los servicios ofrecidos por la empresa en Chile.

En apoyo a su posicién se refiere a la Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de
Dominio desarrollada por la Internet Corporation for Assigned Names and Number, en tanto sefiala
que dicha politica releva la importancia de la titularidad sobre marcas comerciales a la hora de
dirimir este tipo de conflictos.

Hace presente que Entelgy Consulting S.A. es titular del dominio entelgy.com, el que indica fue
creado en abril del afio 2011.

Manifiesta que el dominio solicitado no generara confusién en el mercado ya que su mandante, en
su calidad de filial en Chile de Entelgy Consulting S.A., es tan famosa en el rubro de la asesoria y
consultoria, que el publico consumidor de sus productos y servicios podra claramente identificar la
procedencia de ellos.

Sostiene que la pagina web de Entelgy Consulting S.A. ha suplido la falta de pagina web en Chile,
otorgando informacion bésica del contacto de Entelgy Chile.

Afirma que los rubros de las solicitantes de autos son completamente diferentes. Al respecto indica
que su mandante se encuentra posicionada en el rubro informatico y se dedica principalmente a la
asesoria de empresas con el fin de que mejoren su gestion, en tanto asevera que su oponente se



dedica a las telecomunicaciones. En razén de lo anterior considera que el publico de ambas
empresas no sera inducido a error respecto a la titularidad del dominio de que se trata.

Agrega que su contraparte no posee el monopolio en Chile de los nombres de dominio que incluyen
la expresion Entel, sino que existirian una serie de nombres de dominio en manos de terceros que
contienen dicha expresion. Asi por ejemplo, se refiere a los dominios entelequialtda.cl, lentelocal.cl,
pentel.cl, ngnentel.cl, entelngn.cl, sindicatoentel.cl y fotosentela.cl.

Alega que su solicitud no afecta los derechos marcarios adquiridos de su contraparte en tanto el
nombre de dominio disputado, entelgy.cl, se asocia a las marcas que ha solicitado para la misma
expresion.

. Que, mediante presentacion rolante a fojas 58 y siguientes, la segunda solicitante hace sus
alegaciones de mejor derecho, en las que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera
solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Sefiala que su mandante es una destacada empresa nacida en 1964, que se encuentra
ampliamente posicionada en el mercado nacional e internacional. Indica que las actividades
iniciales de su representada eran la transmision de datos y servicio de comunicaciones de larga
distancia dentro del plan de telecomunicaciones de la CORFO. Después de las privatizaciones
obtiene una licencia para operar servicios nacionales de telefonia celular denominada Entel PCS y
de telefonia fija denominada Entel Phone, cuenta ademas con un servicio de internet.

Hace presente que es titular de la marca comercial ENTEL PCS y de una familia de registros en
torno a ese concepto.

Sostiene que el dominio disputado en autos “incluye en forma principal y sustantiva” la marca de su
mandante, esto es ENTEL. Respecto a la presencia del signo “gy” a continuacion de la expresion
Entel en el dominio disputado, afirma que dicho signo no constituye un elemento diferenciador
suficiente respecto de la expresion Entel. Afirma que dicha falta de distintividad generaria dilucion
marcaria y confusiéon en el mercado.

Asevera que de no considerarse sus argumentos, respecto a su mejor derecho sobre el dominio
disputado, se estaria vulnerando su derecho de propiedad sobre la expresion Entel, el que se
encontraria protegido en nuestra Constitucién en el articulo 19 N° 24 y 25 y en los articulos 582,
583 y 584 del Cddigo Civil.

Advierte que de acuerdo a la jurisprudencia se entiende que existe infraccién a derechos
validamente adquiridos en la medida que mediante una solicitud de registro de nombre de dominio
se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido sobre un nombre, marca comercial u otra
designacion o signo distintivo, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio
disputado, siempre que el titular de dicha solicitud carezca a su vez de derechos o intereses
legitimos pertinentes.

Cita el articulo 22 de la Reglamentacién de Nic Chile en tanto estima que los criterios plasmados en
la norma abonan sus argumentos.

Finalmente solicita la condenacién en costas de la primera solicitante.

. Que la primera solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafié
documentos rolantes a fojas 23 y siguientes y 119 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria.

. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafio
documentos rolantes a fojas 63 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

. Que a fojas 151 se citd a las partes a oir sentencia.

. Que a fojas 152 se decretd, como medida para mejor resolver, la revision del tribunal de los
resultados arrojados por la busqueda en google.cl de las expresiones ENTELGY y ENTEL.



10. Que a fojas 153 y siguientes consta el acta de la realizacién por parte del tribunal de la actuacion
sefialada y las impresiones de las busquedas referidas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cual de las
partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio entelgy.cl, disputado en
estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un
arbitro arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la
prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda
resolucion de conflictos.

TERCERO: Que el principio First come first served rige la solucion de los conflictos de nombres de
dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones, esto es, que ambas tengan interés
legitimo, que ambas tengan derechos al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe.
En consecuencia, este principio sélo podra ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestra tener
un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que de acuerdo a lo prescrito en el articulo 637 del Codigo de Procedimiento Civil, el arbitro
arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los
hechos. Es en cumplimiento de esa obligacién, y en razén de la naturaleza misma del conflicto que
debe dirimirse, que este tribunal ha revisado no solo los antecedentes proporcionados por las partes,
sino todos aquellos que ha estimado necesario conocer para establecer los hechos y asi dirimir
fundadamente el conflicto de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le dicten.

QUINTO: Que del contenido del dominio entelgy.com se aprecia la referencia a las oficinas de la
empresa en Chile, referencias que resultan coincidentes con los datos -direccion y teléfono- de la
primera solicitante registrados ante NIC Chile. Por otra parte, consta del antecedente acompariado a
fojas 23, documento no objetado por la segunda solicitante, que el titular del dominio entelgy.com es
Entelgy Consulting.

SEXTO: Que, la primera solicitante acredit6, a través del documento rolante a fojas 14, documento no
objetado por su contraparte, que el signo contenido en el dominio en disputa corresponde a parte de
su razén social.

SEPTIMO: Que la primera solicitante acredité que la expresién ENTELGY corresponde exactamente al
signo contenido en el dominio utilizado por la empresa relacionada Entelgy Consulting S.A., esto es
entelgy.com. A este respecto es preciso destacar que en dicho dominio se utiliza profusamente la
expresion Entelgy, tal como consta a fojas 32 y siguientes.

OCTAVO: Que, la primera solicitante acredité también que la empresa relacionada con su mandante
Entel It Consulting S.A. es titular de diversos registros marcarios en Espafia que contienen la expresion
Entelgy, tal como se observa de los antecedentes rolantes a fojas 26 y siguientes. Ninguno de los
documentos referidos fue objetado por la segunda solicitante. Al respecto cabe sefalar que, de la
escritura de poder rolante a fojas 53 y siguientes, documento no objetado por la segunda solicitante,
consta que Entel It Consulting S.A. corresponde a la entidad hoy denominada Entelgy Consulting S.A.

NOVENO: Que las solicitudes de registros marcarios N° 982.285 y 982.284 presentadas por la
empresa Entel It Consulting S.A. ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en tanto sélo
constituyen meras expectativas de derechos, no seran consideradas al momento de dirimir la presente
disputa.

DECIMO: Que la segunda solicitante ha sefialado que posee diversos registros marcarios y dominios
que contienen el signo ENTEL, cuestion que este tribunal ha podido corroborar a través de la revision



de las bases de datos disponibles en los sitios web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(inapi.cl) y de NIC Chile (nic.cl).

DECIMO PRIMERO: Que la presente disputa versa sobre la expresiéon ENTELGY, expresién que
corresponde exactamente a la contenida en la razén social, nombre de dominio .com y marcas en
Esparia de la primera solicitante y sus empresas relacionadas.

DECIMO SEGUNDO: Que si bien es cierto la expresion ENTEL, contenida en las marcas y dominios
de la segunda solicitante, es similar a la disputada en autos, en ningun caso tal similitud permite inferir
por si sola la falta de distintividad de la expresién contenida en el dominio disputado en autos, mas aun
si se considera que la primera solicitante posee marcas en Espafia y un dominio gTLD .com que
corresponde exactamente al nombre de dominio en disputa.

DECIMO TERCERO: Que, para la acertada decision de estos autos, este tribunal decretd, como
medida para mejor resolver, la revision de los resultados de las busquedas de las expresiones
ENTELGY y ENTEL en el buscador Google.cl, dando cuenta del resultado de dicha actuacién en el
acta rolante a fojas 153 de autos. De acuerdo a lo sefialado en el acta, introducida la expresion
ENTELGY en el buscador google.cl y revisados los primeros 27 resultados, se observa que todos ellos
se relacionan con la primera solicitante, en tanto al introducir la expresion ENTEL en el mismo
buscador y revisados los primeros 28 resultados se observa que todos ellos se vinculan a la segunda
solicitante. De lo anterior es posible inferir que en la red Internet las expresiones ENTEL y ENTELGY
resultan claramente distinguibles.

DECIMO CUARTO: Que, de acuerdo a lo sefialado por las partes en sus presentaciones, ambas
solicitantes desarrollan sus actividades en ambitos diversos. Es asi como la primera solicitante se
dedica al asesoramiento, consultoria y gestién de empresas, en tanto la segunda solicitante presta
servicios de telefonia e internet.

DECIMO QUINTO: Que, dada la distintividad de los signos ENTEL y ENTELGY en la red Internet y la
diferencia en cuanto al &mbito en el que desarrollan sus actividades ambas partes, este tribunal estima
improbable que a raiz de la asignaciéon del dominio en disputa al primer solicitante se produzca
confusién en el pablico respecto al origen de los productos o servicios que se ofrezcan a través de
dicho dominio.

DECIMO SEXTO: Que estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccién hacia el
mejor derecho del primer solicitante al nombre de dominio en disputa entelgy.cl, por lo que habra de
acogerse su pretension a este respecto.

DECIMO SEPTIMO: Que, en caso que en el futuro el primer solicitante del nombre de dominio en
disputa haga un uso de este que infrinja los derechos marcarios de la segunda solicitante, subsiste
para este la accion de revocacion contemplada en el articulo 22 del Reglamento de nombres de
dominio .CL de NIC Chile.

DECIMO OCTAVO: Que, en virtud de la asignacién del dominio en disputa al primer solicitante, resulta
evidente que no se han aportado antecedentes para dar por comprobada la falta de interés legitimo y
la mala fe de este, por lo que no acogera la solicitud de condenacion en costas a su respecto que
hiciere el segundo solicitante.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "entelgy.cl" al primer solicitante, ENTELGY CHILE CONSULTORES
LIMITADA, ya individualizado en autos.



Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electrénico firmado digitalmente.

{ Moya Bruzzone
ARBHARO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a continuacion:
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