Fallo por Arbitraje de dominio “will.cl”
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
-y-

Will S.A.

Juez Arbitro

Guillermo Carey Claro

Vistos:

Santiago, 18 de enero de 2006

Que mediante oficio OF00919, de fecha 17 de mayo de 2001, NIC Chile designd
como arbitro, para la resolucion del conflicto de asignacién de nombre de dominio
will.cl , a don Patricio de la Barra Gili y remitié los antecedentes de la causa.

Que por resolucién de fecha 22 de noviembre de 2001, notificada por carta certificada
a las partes y al Departamento de Ciencias de la Computacién, fue aceptado el cargo
de érbitro y se citd a las partes a comparendo de conciliacién y/o fijacion de
procedimiento para el dia 5 de diciembre del 2001.

. Que consta en autos que ¢l dia 6 de diciembre de 2001 el arbitro Patricio de la Barra

Gili remite a NIC Chile expediente del arbitraje del nombre de dominio will.cl, en
atencidn a que una de las partes es cliente de su oficina.

. Que mediante oficio OF00919, de fecha 17 de diciembre de 2001, NIC Chile designé

al suscrito como é&rbitro para la resolucion del presente litigio y remitid los
antecedentes respectivos.

Que por resolucién de fecha 19 de diciembre de 2001, notificada por carta certificada
a las partes y al Departamento de Ciencias de la Computacién, el suscrito acepté el
cargo y se citd a las partes a una audiencia de conciliacién para el dia 21 de enero de
2002.

Que con fecha 21 de enero de 2002 el Sr. Jaime Silva Barros, en representacion de
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.(Entel), presento escrito asumiendo el
patrocinio de la causa y delegando poder en la misma al Sr. Luis Manuel Fuentes.
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Que con fecha 21 de enero de 2002 la Sra. Carmen Paz Alvarez Enriquez, en
representacion de Will S.A., present6 escrito asumiendo el patrocinio y poder de la
causa.

Que consta en autos que Will S.A. cumplié dentro del plazo con su obligacion de
consignar los honorarios arbitrales para la realizacién de la audiencia de conciliacion.

Que el dia 21 de enero de 2002 tuvo lugar la audiencia de conciliacién con asistencia
de los representantes de ambas partes. Instadas éstas a lograr un avenimiento se
evaluaron posibilidades de solucién, las que debian ser corroboradas por los
respectivos mandantes. En virtud de lo anterior, a solicitud de ambas partes, se
decretd la suspension del procedimiento por un periodo de 30 dias habiles a fin de
que éstas hicieran llegar al tribunal los acuerdos respectivos.

Que mediante resolucién de fecha 5 de abril de 2002, se dejé constancia del
vencimiento del plazo para que las partes hicieran llegar al tribunal los acuerdos
respectivos y en consecuencia se cité a las partes a comparendo de fijacién de
procedimiento para el dia 15 de abril de 2002.

Que con fecha 15 de abril de 2002 el Sr. Arturo Covarrubias Vargas, en
representacion de Entel, presento escrito asumiendo el patrocinio y poder de la causa.

Que el dia 15 de abril de 2002 se llevé a cabo el comparendo referido en el punto 10,
con asistencia de los representantes de ambas partes, en donde se procedié a la
fijacion de las normas del procedimiento.

Que mediante resolucién de fecha 20 de mayo de 2002, notificada via correo
electronico a las partes, se deja constancia que éstas han dado cumplimiento al pago
de los honorarios arbitrales.

Que el dia 13 de junio de 2002 dofia Carmen Paz Alvarez Enriquez, en
representacion de Will S.A., presenté demanda de asignacién del nombre de dominio
will.cl.

Expone como fundamento de hecho de la demanda la titularidad que le cabe respecto
de los registros N° 508.742 y 508.743 de las marcas WILL y WLL respectivamente,
ambas registradas el 30 de marzo de 1998, para distinguir servicios de la clase 38.
Asimismo, afiade que ha solicitado las marcas IWILL, EWILL, WILL IP,
TRANSAM WILL y WILL PCS, todas ellas en la clase 38. Concluyendo que si se le
adjudicara a Entel el nombre de dominio will.cl los usuarios de internet al ingresar al
sitio se encontraran con informacién de otro tipo, con el perjuicio irreparable que ello
significa para Will S.A. Asimismo, podria provocarse confusién entre los usuarios de
internet, quienes creerian que los servicios publicitados y comercializados por dicha
empresa se encuentran relacionados con los servicios protegidos por las marcas de
Will S.A., especialmente si ambas compafiias pertenecen al mismo rubro
empresarial.
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En cuanto al derecho, expone que el concepto de nombre de dominio lleva implicita
la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se
identifique como una entidad, organizacién o empresa corresponda efectivamente a
ella.

Adicionalmente, hace alusion al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y
su relacién con los nombres de dominio. En este sentido expresa que la resolucion de
los conflictos por asignacién de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros,
en atencidon a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como
dominio. Criterio reconocido en la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
y recogidos, a su juicio, por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.
Otro criterio, explicitado en la demanda, es el del mejor derecho y buena fe, al
respecto sefiala que la marca WILL es una marca creada por Will S.A. y que no
existe ningn registro marcario para la expresion WILL a nombre de Entel ni
tampoco solicitudes presentadas. Agrega como tercer criterio aplicable al conflicto
suscitado en autos, el que efectia una inmediata y logica relacion entre los nombres
de dominio y el uso de un nombre o razén social, el cual, a su juicio, se encuentra
reconocido por el Convenio de Paris y el articulo 22 del reglamento de Nic Chile.

Sefialando finalmente que todo lo anterior lleva a concluir necesariamente el derecho
prioritario de Will S.A. sobre el signo en disputa.

Que el dia 25 de junio de 2002 el Sr. Arturo Covarrubias Vargas, en representacion
de Entel, presentd demanda arbitral por el nombre de dominio will.cl. exponiendo
como fundamento de hecho la circunstancia de haber solicitado el registro del
dominio referido en primer lugar, el dia 16 de agosto de 2000.

Agrega como fundamento de derecho que en atencién a la Teorfa del mejor derecho,
el legitimo interés y el principio first come, first served Entel se ve consolidado
como el titular natural del nombre de dominio will.cl, lo cual debe enmarcarse
ademds en la buena fe que existe en la solicitud del nombre de dominio en disputa, la
cual encuentra su razon de ser en el hecho que la empresa posee registros marcarios
en los cuales el eje marcario esta constituido exclusivamente por la expresion WILL
y en la ingente utilizacién publicitaria de dicha expresion.

En este sentido, refiere que es titular de la marca comercial ENTEL WILL, bajo el
registro N°621.164 para distinguir servicios de la clase 38, asi como de las
solicitudes de marca N°479.962 y N°479.964 para servicios de las clases 35 y 42.
Ademds es titular de diversos nombres de dominio que incluyen este concepto, entre
los cuales encontramos ENTELWILL.CL, ENTEL WILL.CC, ENTELWILL.COM,
ENTELWILL.NET, ENTELWILL.ORG, ENTELWILL.TV, ENTELWILL.WS,
ENTELWILL.INFO y ENTELWILL.BIZ. Como se muestra, los signos antes
sefialados estan construidos basandose en dos palabras ENTEL y WILL. La primera
de ellas, “house mark” de Entel, goza de fama y notoriedad en los servicios de
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telecomunicaciones; la segunda WILL, constituye un concepto genérico usado para
referirse a un tipo de tecnologia telefénica que ha sido profusamente utilizada por
ENTEL en nuestro pais y que le es de radical importancia, en efecto es titular de
diversos nombres de dominio que se agotan en esta expresion, como lo son
WILL.COM.PE o WILL.COM.VE.

Expone que WILL es el concepto para referirse al Wireless Local Loop sobre IP,
tecnologia que Entel ofrece en nuestro pais dado que es titular de una concesion
publica. En virtud de lo anterior, el concepto WILL constituye un signo abiertamente
genérico y de uso comun para los servicios de telecomunicaciones, por lo que el
segundo solicitante no puede atribuirse la creacién del concepto y menos su uso
exclusivo.

En cuanto al argumento del segundo solicitante respecto de su titularidad sobre la
marca comercial WILL indica que ésta jamas debié haber sido otorgada a registro
por cuanto esta marca comercial es un signo abiertamente genérico, descriptivo,
indicativo y de uso comtin para los servicios protegidos. Respecto al argumento de
ser titular de la razén social Will S.A., sefiala que carece de fuerza por existir una
serie de empresas que tienen una razén social que contienen la expresion WILL,
como por ejemplo WILL QUEST INVESTOR COMPANY S.A., SOCIEDAD
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES WILL VIL LTDA. y EMPRESA DE
ASESORIAS INFANTE WILL SON LTDA.

Que por resolucién de fecha 28 de junio de 2002 se proveyeron los escritos
presentados por ambas partes, dandole traslado a la contraria por el plazo de 15 dias
habiles.

Que el dia 19 de julio de 2002, dofia Carmen Paz Alvarez Enriquez, en
representacion de Will S.A., evacua traslado.

Reitera en su traslado que es propietario de los registros marcarios WILL y WLL, los
cuales son anteriores a los registros marcarios invocados por ENTEL y cuyas
solicitudes no fueron rechazadas por la autoridad ni objeto de oposiciones por
terceros. Y, asimismo, ha solicitado el registro de las marcas comerciales WILL IP,
TRANSAM WILL y WILL PCS.

Ademas sefiala que su razdn social es Will S.A. sin ninguna otra expresién, por lo
que no es posible que elija otro nombre de dominio para que los usuarios de internet
lo ubiquen, a diferencia de Entel que es titular del nombre de dominio entel.cl, donde
puede publicitar y comercializar sus servicios.

Solicita que se tenga presente que Will S.A estd siguiendo juicios de nulidad
marcaria en contra del registro N°579.656 de la marca ENTELPHONE WILL y
registro N°621.164 de la marca ENTEL WILL, ambas en clase 38.
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Agrega, que es falso que la expresiéon WILL sea un concepto utilizado para referirse
a la tecnologia “Wireless local Loop”, dado que esta es conocida por la sigla WLL.
Ademas la marca registrada WILL no corresponde a una palabra genérica, pues €sta
corresponde a una marca de fantasia solicitada en el afio 1997 para distinguir
servicios de telefonia, que corresponde al giro principal y razon social de Will S.A..
Reafirma lo anterior el hecho que la denominaciéon WILL, no sélo no es considerada
genérica en Chile sino que tampoco lo es en otros paises tales como Estados Unidos.
En efecto, en dicho pais se ha concedido la marca registrada N°1.849.042 WILL, a
nombre de Motorola Inc.

A su vez, sefiala que a la fecha en que se solicité el registro marcario no existia en el
pais la tecnologia WLL ni se habia asignado la concesion para su operacion, y que
por otro lado cabe destacar que Will S.A. tiene una concesién de servicio telefénico
de tecnologia inaldmbrica GSM en la banda de 1830 MgH y en dicha concesion
quiere utilizar precisamente la marca WILL, para lo que requiere el dominio will.cl.

Finalmente, expresa que en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa a
Entel, existiria una infraccién a la marca registrada por Will S.A.., pues Entel usaria
el dominio will.el para los mismos servicios protegidos por la marca WILL de Will
S.A.

Que el dia 24 de julio de 2002 Carmen Paz Alvarez Enriquez, en representacion de
Will S.A., presentd escrito acompaiiando documentos.

Que el dia 25 de julio de 2002 el Sr. Arturo Covarrubias Vargas, en representacion
de Entel, present6 escrito observando argumentos de la contraria reiterando que es la
primera solicitante del dominio will.cl, que su solicitud se enmarca en la buena fe,
que el concepto WILL es una expresion genérica y que tiene una actividad de fama y
notoriedad que se distingue mediante el concepto en disputa; todo lo cual perfila a
ENTEL como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestion.

20. Que por resolucién de fecha 21 de agosto de 2002 se proveyeron escritos de los

21.

22.

23.

puntos 17, 18 y 19, y se cit6 a las partes a oir sentencia.

Que el dia 17 de septiembre de 2002 el Sr. Arturo Covarrubias, en representacion de
Entel, presentd escrito solicitando la suspension del procedimiento en atencion a que
entre las partes existen juicios marcarios de nulidad respecto de las marcas ENTEL
WILL y ENTELPHONE WILL, y ademas porque ENTEL interpondria demandas de
nulidad en contra de los registros de la segunda solicitante.

Que por resolucién de fecha 25 de septiembre se proveyo el escrito precedente dando
traslado por el término de 3 dfas.

Que por resolucion de fecha 26 de diciembre de 2002, en rebeldia de Will S.A., se
rechazé el incidente de suspension de procedimiento.



24. Que el dia 31 de diciembre el Sr. Arturo Covarrubias, en representacién de Entel,
presentd escrito acompafiando documentos.

25. Que por resolucién de fecha 13 de enero de 2003 se negd lugar a lo solicitado en el
escrito precedente, por extemporaneo.

26. Que con fecha 20 de enero de 2003 las partes hicieron presente su intencion de
suspender el procedimiento en atencién a la existencia de juicios de nulidad
pendiente cuyas resoluciones pudieren ser relevantes en la solucién de este conflicto,
alo cual se accedid.

27. Que con fecha 01 de diciembre de 2005, y en atencién al tiempo transcurrido, este
tribunal tomo contacto con las partes, y de comun acuerdo consideraron dar curso
progresivo a estos autos.

Considerando:

1. Que segin la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, ante
solicitantes que detentan legitimos derechos frente a una expresion en disputa, se
debera privilegiar a aquel que solicit6 con anterioridad el nombre de dominio. Dicho
principio es conocido como “first come, first served”.

Sin perjuicio de lo anterior, el mencionado principio no es absoluto. En este sentido,
el articulo 14 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL (Reglamento) establece que “serd de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, los derechos vdlidamente adquiridos por terceros”, de modo que podra
asignarse un nombre de dominio a aquella persona que no cuente con la calidad de
primer solicitante si la asignacién del nombre de dominio al primero vulnera los
principios y/o derechos antes seflalados.

2. En el conflicto que nos convoca, el segundo solicitante, Will S.A., basé su mejor
derecho, entre otros antecedentes en la titularidad de los registros marcarios WILL y
WLL, para distinguir servicios de la clase 38, siendo el primero de estos registros
coincidente con el signo pedido bajo el ccTLD .CL.

3. Por su parte, el primer solicitante, Entel, fundamenta su mejor derecho, entre otros
argumentos, en que no s6lo solicité primero el dominio en disputa, sino que ademas
ha actuado en un contexto de buena fe, porque su solicitud encuentra razén de ser en
registros marcarios cuyo eje estd constituido por la expresion WILL, y en la
utilizacion publicitaria de dicha expresion.



4. En cuanto al conflicto entre nombres de dominio y marcas comerciales, como se ha
sefialado en reiteradas oportunidades, este arbitro es de la conviccién que la
propiedad sobre una marca comercial, atin cuando sea idéntica al nombre de dominio
en disputa, no habilita al segundo solicitante para alegar que por ese sélo hecho se
estarian lesionando los derechos de esa marca, toda vez que éstos se encuentran
limitados exclusivamente a los servicios protegidos en los respectivos registros,
considerando el caracter especifico de las prerrogativas que derivan de la propiedad
marcaria.

En este sentido, para que efectivamente se produzca la infraccién a dicho derecho
exclusivo, y por lo tanto, se pueda romper el principio del “first come, first served” el
nombre de dominio en cuestiéon deberia coincidir en su dmbito de accién y cobertura
en forma necesaria e inequivoca con la marca comercial respecto del ambito de
proteccion de dicha marca.

5. Al respecto, cabe dilucidar aqui si la asignacion del nombre de dominio en disputa al
primer solicitante infringe la marca comercial respecto del 4mbito de proteccion de la
misma.

A estos efectos, circunscribiéndonos a la marca idéntica al signo pedido como
dominio, cabe tener presente que Will S.A., sin perjuicio del juicio de nulidad
marcaria pendiente, que excede la materia de la presente disputa y la competencia de
este arbitro, cuenta con un registro vigente para la marca comercial WILL, inscrita
para distinguir servicio de la clase N°38 del sistema de clasificacién de marcas, que
incluye servicios de telefonia, con la intencién de explotar su concesion de servicio
publico telefénico de tecnologia inaldmbrica; y por su parte Entel, contando con una
concesion de similares caracteristicas, pretende identificar sus actividades bajo el
nombre de dominio will.cl,.

6. Ademas, cabe agregar que conforme a los principios de la competencia leal y la ética
mercantil, los distintos actores econémicos deberdn competir siempre y cuando sus
practicas no alteren la transparencia del mercado ni la libre circulacién de los bienes.

En este contexto hay que considerar que el registro de un nombre de dominio
constituye una forma de hacer uso de una denominacién en internet, con el objeto
que terceros sean capaces de identificar servicios y productos de su titular en el
mundo virtual, como asimismo que Entel y Will S.A. se desempeiian en el rubro de
las telecomunicaciones. Por tanto, asignarle el dominio will.cl a la empresa que no
posee marca comercial ni razén social idéntica a este signo distintivo podria crear un
escenario de confusién para los usuarios de internet, alterando la transparencia del
mercado, pues instintivamente éstos, al querer contactarse con la empresa, ya sea a
través de la World Wide Web o del correo electrénico, realizaran la operacion mental
que resulta de afiadir al nombre de la empresa el sufijo “.cl”.



7. Finalmente, y haciéndose cargo del argumento de Entel en cuanto a que la expresion
WILL constituye una expresion genérica, sin perjuicio de los litigios marcarios
pendientes que exceden la materia y competencia de este arbitraje, consta de la
prueba rendida en autos, que Entel no logra acreditar su afirmacién en este punto;
mas aun, Will S.A. rinde prueba en el sentido contrario, acompafiando copia de
bisqueda en Google del término WILL.

Si bien la prueba acomparfiada por Will S.A. no logra acreditar de manera fehaciente
que el término WILL no constituye una expresion genérica como afirma Entel, dada
la pluralidad semantica que este término posee en idioma inglés, al refinar la
bisqueda sumando a la expresion WILL el término “WLL” o “internet access”,
tampoco se obtienen resultados que permitan inferir que WILL es un término de uso
comun en el 4ambito de los servicios de Wireless Local Loop sobre IP.

8. Con todo, a juicio de este arbitro, Entel, al incorporar la expresiéon WILL en los
registros marcarios ENTEL WILL y ENTELPHONE WILL, y al desarrollar una
publicidad en torno a estos identificadores, ha actuado dentro de los margenes de la
buena fe al solicitar la inscripcion del dominio en disputa.

Por tanto, visto y considerando lo anterior, se resuelve:

Asignar el nombre de dominio will.cl al segundo solicitante, Will S.A., rechazandose
la solicitud presentada por el primer solicitante, Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A., siendo las costas de cargo de Will S.A.. Lo anterior
teniendo en consideracion que hasta esta fecha no se han resuelto los juicios de
nulidad marcaria que pudieran ser relevantes en este conflicto.

Notifiquese a NIC Chile y a cada una de las partes mediante carta certificada y correo
electrénico.
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