Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio amorciego.cl
Santiago, 29 de septiembre de 2008.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N® OF08870 de fecha 16 de abril de 2008 del Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “amorciego.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Pontificia Universidad Catdlica de Chile, representada por Estudio Sargent &
Krahn, en la persona de Sandra Seguel, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las
Condes, Santiago, quien inscribio dicho nombre de dominio con fecha 06 de diciembre de 2007
a las 12:43:38 GMT y Red de Television Chilevision S.A.., representada por Estudio Cooper &
Cia., con domicilio en Malaga 232 E, Las Condes, Santiago, quien inscribié dicho nombre de
dominio con fecha 26 de diciembre de 2008, a las 13:46:26 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 17 de abril de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el
suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio amorciego.cl, y jurd
desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 24 de abril de 2008 a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 17 de abril de 2008 y a las partes por
correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de la misma fecha.

QUINTO: Que el dia 28 de abril de 2008, a las 9:15 horas, previa postergacion de la audiencia,
tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de dofa Claudia Méndez Massardo, por la
primera solicitante y de dofia Lorena Carvajal Valdés, por la segunda solicitante, levantandose el
acta que rola a fojas 32 de autos.

SEXTO: Que, por escrito de fecha 12 de mayo de 2008, la parte de Red de Television
Chilevision S.A. hizo su planteamiento de mejor derecho al nombre de dominio en diputa
manifestando lo siguiente: Que es una de las corporaciones de television de méas larga
trayectoria en nuestro pais y con mas de 25 afos de existencia. Que una de las caracteristicas
habituales de su programacion ha sido la innovacion y la creatividad de los programas que por
su sefial se emiten. Que toda esta creatividad lleva necesariamente aparejada la busqueda de
expresiones que puedan reflejar el contenido del programa. Que es aqui donde Chilevisién
también ha logrado con gran éxito desarrollar nombre, marcas y signos que han marcado hitos
en la television chilena. Que un ejemplo emblematico es Chilenazo, que en la década de los
ochenta marcé un verdadero hito de la musica folclérica. Que otro ejemplo igual de exitoso fue
Los Bochincheros, programa infantil de gran éxito en los afios 70 y comienzo de los 80. Que
dentro de estos proyectos televisivos existe uno desarrollado durante los afios 2003 y 2004 cuyo
nombre es “Amor a Ciegas”, expresion que se encuentra registrada como marca comercial bajo
el numero 667.046, para distinguir: servicios de comunicaciones, en particular comunicaciones
radiofénicas, telex, radioemisoras y television; servicios de difusién de programas hablados,
radiados o televisados; servicios de comunicacion interactiva de datos, mensajes, textos y
combinaciones de estos, por medios computaciones, World wide web y otras redes de bases de
datos; servicios de transmision y comunicacion de informacién oral y/o visual por medio de
terminales de computacion, fax y por otros medios analogos, digitales y/o satelitales; servicios de
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comunicacion electronica vinculada a Internet y otros medios de comunicacién computacionales,
servicios de expedicion de mensajes (despacho) y de mensajeria electronica; telefonograma;
cablegrama, de la clase 38. Que, adicionalmente y contrariamente a lo que ocurre usualmente
con las personas que registran marcas comerciales, la parte utilizd, y pretendié seguir utilizando
la expresion Amor a Ciegas, o lo que es lo mismo, Amor Ciego. Que, en este contexto, si se
hace un andlisis del signo materia de este arbitraje podra percatarse que ambos son la misma
cosa, Amor Ciego — Amor a Ciegas, tanto desde una perspectiva gréfica-fonética como
conceptual, lo que por si constituiria un argumento suficiente para desestimar cualquier
argumento de la primera solicitante, sobre todo si se tiene en consideracion que la marca
registrada por la parte es para distinguir, entre otros, precisamente los servicios de Internet y
telecomunicaciones, de la clase 38. Que es por todos conocido el hecho que el primer solicitante
ha emitido a través de su sefial televisiva UCTV un programa de television denominado Amor
Ciego, lo anterior no obstante conocer o debiendo conocer que dicha expresion se encontraba
previamente registrada por la parte para distinguir, entre otros, los servicios de transmision de
programas de television de la clase 38. Que este solo hecho es por si solo una abierta infraccion
a los derechos marcarios de que goza la parte. Que no obstante lo anterior, el primer solicitante,
aprovechandose de la politica de fair play que existe entre los principales medios de
comunicacion en materia de television, no sélo ha emitido un programa de televisién que vulnera
sus derechos, sino que, para justificar su uso y respaldar sus acciones de una eventual accién
civil o criminal de la parte, ha solicitado la marca para distinguir los servicios de la clase 41,
servicios que estando relacionados, no son esencialmente aquellos que protegen a los
programas de television, que se encuentran protegidos en la clase 38. Que lo antes sefialado no
corresponde a un azar o mera casualidad, pues el primer solicitante sabe que en la actualidad
cualquier solicitud de marca en que se haya presentado oposicion en contra de la misma
demorara entre uno a dos afos en estar resuelto, tiempo mas que suficiente como para poder
emitir el programa y probar si éste es exitoso o no, teniendo frente a las autoridades como
defensa la existencia de una marca solicitada en la clase 41, en este caso bajo el numero
799.704, solicitud que cuenta con oposicion de la parte. Que, adicionalmente, el primer
solicitante ahora pretende apropiarse del nombre de dominio amorciego.cl, cuando la parte tiene
expresamente protegida su marca para los servicios de Internet de la clase 38. Que la conducta
desarrollada por la Pontificia Universidad Catélica de Chile, y su canal UCTV Canal 13, es del
todo reprochable, pues amparandose en esta solicitud pretende evitar que la parte ejerza las
acciones que nuestro ordenamiento juridico le otorga, con la sola intencién de ganar tiempo para
poder exhibir la totalidad de los capitulos aprovechandose que una solicitud de marca con
oposicion puede llegar a demorar hasta 1 afio, tiempo mas que suficiente para terminar la serie 0
incluso emitir una segunda version del programa. Que se trata de una conducta inaceptable, la
que se enmarca dentro de la legislacion que regula como competencia desleal. Que todos estos
elementos permiten concluir que el signo solicitado no podra coexistir pacificamente con la
marca previamente registrada por la parte, pues ello necesariamente generaria toda suerte de
confusiones entre los consumidores. Que desde esa perspectiva, en este caso no es posible
hacer una andlisis basado simplemente en el principio del first come, first served, pues ese
gjercicio necesariamente llevaria a conclusiones equivocadas y que no se avienen a los
derechos de que goza la parte. Que el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes
sobre el dominio materia de este arbitraje. Que, en efecto, el nombre de dominio solicitado es en
su aspecto mas fundamental idéntico a la marca comercial registrada Amor a Ciegas, a la que
simplemente se le ha reemplazado tangencialmente un concepto, cambio que no muta la casi
identidad que existe entre los conceptos. Que, en este sentido, destaca que los servicios de
comunicaciéon como radio, television e Internet, se encuentran amparados en la clase 38, es
decir, la clase en que la parte tiene registrada su marca. Que por lo anterior, la parte goza de
derechos previos garantizados por la Constitucion Politica del Estado, en su articulo 19 ndmero
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25 inciso 2, la Ley 19039 y el Convenio de Paris, todos cuerpos legales que le garantizan que,
en lo que se refiere a los servicios de Internet, sdlo ella puede utilizar en Chile la expresion Amor
a Ciegas y sus obvias derivaciones como Amor Ciego. Que de esta forma, el que un tercero, -
que ademas resulta ser competidor de la parte- pretenda sin derecho alguno expropiar a la parte
de sus derechos por la via de solicitar este dominio, constituye, en caso que se le asigne el
dominio, una flagrante infraccion a los cuerpos legales antes mencionados. Que sus derechos
son claros y todos anteriores a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocer
los derechos prioritarios de la parte, desechando la presentacion del primer solicitante. Cita
derecho e incorpora a sus argumentos la normativa de la ley 19,039, para concluir solicitando
sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

SEPTIMO: que por escrito de fecha 12 de mayo de 2008, rolante a fojas 44 de autos, la parte de
Pontificia Universidad Catdlica de Chile expuso sus argumentos de mejor derecho, en lo
pertinente a la controversia, en los términos siguientes: Que la Pontificia Universidad Catdlica de
Chile, o simplemente, Universidad Catélica de Chile, fue fundada el 21 de junio de 1988,
mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monsefior Joaquin
Larrain Gandarillas. Que La Universidad Catdlica es un institucion privada con aportes
economicos del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro
campus, acogen a 21.363 estudiantes, dentro de los cuales se cuentan 18.172 estudiantes de
pregrado, 1.813 estudiantes de magister, 628 estudiantes de doctorado y 744 estudiantes de
postitulo. Ademas, su cuerpo docente esta formado por 2.549 profesionales, dentro de los cuales
mas de 115 son reconocidos académicos extranjeros. Que, ademas, forman parte de la
Universidad Catdlica, el Club Deportivo de la Universidad Catélica con mas de 20 ramas
deportivas, el Hospital Clinico, el Canal de television de cobertura nacional, Canal 13 el cual
corresponde a uno de los dos canales mas tradicionales e importantes de la television Chilena, el
Duoc-Uc, la Federacion de Estudiantes de la Universidad Catdlica y la Fundacion de Vida Rural.
Que asi, se puede sefialar que la Pontificia Universidad Catélica con sus mas de 117 afios de
vida, y siendo una de la universidades mas antiguas del pais, ha creado una tradicion de
prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento del pais al educar y formar
profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e
internacional. Que Canal 13, Universidad Catélica de Chile Television o mas exactamente
Corporacion de Television de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, es un canal de
television chileno privado, que se transmite en la sefial 13 (Santiago) abierto, y en la 22 de
compafiias de cable. Pertenece al holding Empresas UC de la Pontificia Universidad Catélica de
Chile. Las dependencias de este canal, con domicilio en Inés Matte Urrejola 0848 Providencia,
Santiago de Chile, posee 50.000 m2 de infraestructura. Que Canal 13 es uno de los canales de
television mas antiguos e importantes del pais, siendo lider en sintonia a nivel nacional en
muchos de los programas que se transmiten en él. Que también emite su sefal a diversos
paises del mundo, ya sea via Internet a través del sitio web: www.canal13.cl o a través de su
sefial de television via satélite. Que esta historia de éxitos comenzé el 21 de agosto de 1959,
cuando un grupo de ingenieros de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile inici6 oficialmente
las transmisiones, pero el hito mas importante, y que dio el verdadero puntapié inicial de este
nuevo medio en el pais, lo constituyé el Mundial de Futbol de 1962, siendo ése el primer gran
desafio que Canal 13 asumié para llevar hasta los hogares chilenos las alternativas de la mas
importantes competencia deportiva que se haya realizado en nuestro pais. Que, ademas, marca
el inicio de una identidad que se ha consolidado en la mente de las personas, como es la
asociacion de la parte con el nombre de Canal 13. Que Canal 13 constituye la red mas extensa
del pais, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el Continente
Antartico. Que la distribucion de la sefal de Canal 13 se hace via satélite a las estaciones
locales distribuidas a lo largo del territorio nacional, dando una cobertura a un 98 por ciento de la
poblacién potencial del pais. Que a lo largo de toda su trayectoria, la tecnologia ha sido un pilar

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

fundamental para mantener y entregar una programacion de primera calidad. Que Amor ciego es
el programa mas exitoso de lo que va del afo 2008, ademas es el primer programa en formato
“dating show” de la televisién chilena, que por lo mismo marcé un hito en la television nacional y
tuvo altos ratings durante toda su transmision, transformandose en un fenémeno mediatico. Que
la primera temporada de este programa empezo6 a transmitirse el 7 de enero de este afio y
finalizo hace solo algunas semanas, tenia como protagonista a Carolina, una joven de 23 afios
que buscaba el amor de su vida, 20 pretendientes y una mansién de ensuefo formaron parte de
esta romantica historia. Que a estos 20 pretendientes luego se le sumaron 5 més, que por su
atractivo fisico dieron un giro al programa. Que los pretendientes debian pasar distintas pruebas
y el ganador de cada competencia obtenia una cita a solas con la joven de sus suefios. Que el
proceso de eliminacion consistia en que Carolina debia decidir en cada capitulo quien
abandonaba para siempre la mansién y la oportunidad de conquistarla. Que la primera
temporada del programa tuvo dos modalidades de eliminacion: 1.- Eliminacion a Ciegas: cada
pretendiente tenia que realizar una prueba individual, sin que Carolina sepa quién la hizo. Asi,
ella escogia la que mas le gusto y la que menos la impresiond. El autor de esta ultima, era
eliminado inmediatamente; 2.- Ceremonia de las fotos: Carolina podia eliminar escogiendo tres
fotos con los rostros de los candidatos que ella considere que deben abandonar la mansion.
Cada uno de ellos tenia que esforzarse al maximo en una declaracion de amor a solas con la
protagonista. Que luego de presentados los tres nominados en forma individual, Carolina
procedia a indicar cual de ellos debia irse del programa. Que asi pasaron los dias en la mansion,
entre juegos, actividades, emociones diversas, conflictos y eliminaciones. Que este programa se
convirtié en todo un fendomeno mediatico, acaparando portadas de diarios, revistas y largos
espacios en television dedicados exclusivamente a realizar comentarios sobre el programa. Que
en este sentido, la contraria, Red de Television Chilevision S.A., emiti¢ diversos programas
dedicados a comentar el fendmeno televisivo Amor Ciego transmitido por la parte. Que
asimismo, en Internet, también tuvo una importante presencia, puesto que el “fotolog” de
Edmundo Varas, el pretendiente mas querido, tenia miles de visitas diarias, algo parecido paso
en “facebook” y varios blogs dedicados exclusivamente al programa. Que asimismo, la pagina de
Canal 13, en su seccidon Amor Ciego recibia miles de visitas diarias. Que tan grande ha sido el
fendmeno de Amor Ciego que su protagonista Carolina Bastias y uno de sus pretendientes,
Edmundo Varas, a la postre el elegido por ella, se han convertido en verdaderas superestrellas,
con fans y periodistas siguiéndolos de un lado a otro, siendo invitados a los programas mas
vistos de la television, e incluso subian el rating cada vez que aparecian en pantalla,
independiente del programa que se tratara. Que asi las cosas, a pocas semanas del fin de la
primera temporada se anuncia el comienzo de un nuevo casting para la segunda version, lo cual
vuelve ha ocasionar revuelo. Que actualmente, hay miles de inscritos para la segunda
temporada que suefan con ser el nuevo/a protagonista de Amor Ciego 2 o uno/a de sus
pretendientes. Que, en conclusion, no hay lugar a dudas que Amor Ciego es el nuevo fenémeno
de la television chilena, cuestion de publico conocimiento y que no puede ser negada por nadie
puesto que las historias que de este programa han emanado se han ventilado en todos los
medios de comunicacion. Que asimismo, con el objeto de proteger sus derechos y el enorme
activo que representa el programa “Amor Ciego”, la parte se preocup6 de solicitar a registro en el
Departamento de Propiedad Industrial la expresion que identifica este exitoso programa, bajo la
siguientes solicitud: Solicitud N° 799.704, Amor Ciego, denominativa, para distinguir servicios de
educacion, instruccion, ensefianza y capacitacion de niveles pre basico, basico y medio, técnico
profesional, universitario y de postgrado de entretenimiento, educacion, instruccion vy
capacitacion por medio de o relacionados con prensa escrita, radio, television, Internet y otros
medios electronicos de produccion, presentacion, distribucion, publicacion simultanea, trabajo en
red, alquiler de programas de television y radio, de entretenimiento interactivo de peliculas y
grabaciones sonoras de video, de discos compactos interactivo y cd-roms, de produccion y
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alquiler de materiales educativos y de instruccion; servicios de publicacion, de exhibicion, de
organizacion, de produccion y de representacion de espectaculos, competencias, concursos,
juegos, conciertos y eventos culturales y deportivos, tales como, recepciones, bailes,
representaciones teatrales, organizaciones de exposiciones con fines culturales o educativos,
servicios de examenes educacionales, de ensefianza de idiomas y cursos de idiomas, de alquiler
de medios para emisiones radiales y televisivas, de suministro de entretenimiento y educacion,
por acceso via redes comunicacionales y computacionales, de suministro de informacion
relacionada a programas de radio y television, por acceso via redes comunicacionales y
computacionales, de suministro de informacidon relacionada con fines de educacion,
entretenimiento cultural o recreacional, de suministro de informacién relacionada con cualquiera
de los servicios antes mencionados, servicios de entretenimiento por television, en especial,
programas y series de television y presentaciéon en vivo de los personajes de la serie;
organizacion de concursos de loterias y de juegos de azar, clase 41. Que resulta evidente la
vinculacién entre el nombre de dominio solicitado amorciego.cl y el programa televisivo de la
parte Amor Ciego, toda vez que es la parte la primera solicitante de este dominio, y que su unico
objetivo ha sido proteger legitimamente en Nic Chile el nombre Amor Ciego, el cual
posteriormente se transformaria en el programa mas exitoso del afio. Que por lo anterior solicitd
tanto el nombre de dominio como la marca comercial “Amor Ciego, lo que no requiere mayor
argumentacion, bastando soélo con su comparacion. Que la contraria en su solicitud de
inscripcion del nombre de dominio en disputa alega ser titular de la marca comercial “Amor a
Ciegas”, N® 667.046, clase 38. Que resulta extrafo que la contraria se oponga a la solicitud de
inscripcion del nombre de dominio de la parte, sabiendo que es un hecho publico y notorio la
relacion que existe entre la Pontificia Universidad Catolica de Chile y amorciego.cl, pero no haya
registrado en Nic Chile el dominio amoraciegas.cl, que corresponde a la marca comercial que
alega. Que la circunstancia recién sefialada demuestra que la contraria no tiene un verdadero y
legitimo interés en el dominio en disputa ya que, a pesar de ser titular de una marca comercial,
no ha inscrito ese signo como dominio, dejando entrever que su verdadero interés es perjudicar
a la parte, poniendo trabas a la inscripcién del nombre de dominio de autos. Que la marca Amor
a Ciegas corresponde a un programa de television emitido por la contraria en el afio 2003, que
no tuvo mayor trascendencia y que, por lo demas, tenia un formato muy distinto a Amor Ciego
que, como sefiald, no es un programa de television sino un dating show. Que, en este sentido,
hay que tener en consideracion el uso de la expresion, pues la parte actualmente usa la
expresion Amor Ciego, tanto en television, como en Internet, y de hecho prepara una segunda
temporada del programa, en cambio la contraria no emite actualmente el denominado programa
“Amor a Ciegas”, cuestion que es de relevancia a la hora de ponderar quien tiene un mejor
derecho a amorciego.cl. Que de esta manera se evidencia que la contraria no pretende proteger
una marca comercial, sino perturbar a la parte. Ademas, por la falta de posicionamiento en el
mercado de la marca de la contraria, su falta de uso, su nula presencia en Internet y la diferencia
de formatos de ambos programas, es evidente que ningun usuario de Internet al enfrentarse al
nombre de dominio en disputa lo asociara a la contraria, sino que muy por el contrario y sin
ningun esfuerzo mental, lo asociara con el Canal 13 de la parte, ya que ha sido esta quien le ha
otorgado fama y notoriedad al programa Amor Ciego. Que sélo basta hacer una busqueda de la
expresion “Amor Ciego” en el famoso buscador www.google.cl, para darse cuenta de la fama de
esta expresion y de asociacion directa con la parte. Que esta busqueda es s6lo una de muchas
pruebas de la fama y notoriedad de Amor Ciego, dada la ya sefialada amplia cobertura que ha
tenido en los medios nacionales, lo que ha dado lugar a un fendmeno mediatico pocas veces
visto. Que en el caso improbable e hipotético que no se rechazara la solicitud de la contraria, se
permitiria que un tercero haga uso de una expresion famosa y notoria, debidamente solicitada a
registro ante el Departamento de Propiedad Industrial que sirve para distinguir el famoso y
exitoso programa televisivo de Canal 13: “Amor Ciego”. Que a esto hay que agregar que la
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contraria, en su solicitud de inscripcion de dominio amorciego.cl, sefiala ser titular de una marca
que ni siquiera ha solicitado a inscripcién como nombre de dominio en Nic-Chile, lo que denota
su mala fe, falta de diligencia y desvirtua cualquier alegacion de mejor derecho que pueda hacer.
Que la demandada ha reconocido publicamente la fama y notoriedad de Amor Ciego, pues en su
sitio web oficial www.chilevision.cl dedica una seccion al programa de la parte Amor Ciego,
hecho que no puede ser ignorado, ya que demuestra que la contraria reconoce la fama del
programa y sabe que publicar informacion relativa a éste le reporta beneficios econdmicos.
Cuestiona, por ello, que la contraria pretenda adjudicarse el nombre de dominio de autos, toda
vez que reconoce que la parte es la creadora de dicha expresion y la fama y notoriedad de la
misma a nivel nacional, y que se encuentra comprobado que tanto los usuarios de Internet como
la propia Red de Television Chilevision S.A. identifican y asocian la expresion Amor Ciego con la
parte. Cita derecho, invoca el criterio de asignacion “First come, first served”, invoca el criterio de
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, consagrado en la
normativa de Icann, Ompi y articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, invoca el criterio
de notoriedad del signo pedido, de creacién intelectual del mismo, de mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, de identidad y buena fe, para concluir solicitando le sea asignado el
nombre de dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que, por resolucion de fecha 15 de mayo de 2008, la cual rola a fojas 92 de autos, se
confiri¢ traslado de las presentaciones de las partes, los que fueron evacuados mediante sendas
presentaciones rolantes a fojas 93 para la parte de Pontificia Universidad Catélica de Chile y a
fojas 217 para la parte de Red de Television Chilevision S.A., quienes argumentaron lo siguiente:
La parte de Pontificia Universidad Catdlica de Chile, que la contraria reconoce expresamente en
su demanda de mejor derecho que “Amor a Ciegas” corresponde al nombre de dominio de un
programa de television que emitio durante el ailo 2003, es decir, hace mas de cinco afios, y que
actualmente no produce ni emite a través de ninguna sefial. Que de esta forma, resulta evidente
que “Amor a Ciegas” actualmente no es utilizado por la contraria y, por lo tanto, los
consumidores y usuarios de Internet no lo identifican ni relacionan con ningun programa de
television, nombre de dominio, marca comercial, etc.; en segundo lugar, que la contraria
reconoce expresamente que es por todos conocido el hecho de que la parte ha emitido a través
de su senal televisiva UCTV un programa de television denominado AMOR CIEGO, lo que
importa que el mismo se utiliza profusamente por la parte a nivel nacional, y que cualquier
consumidor y usuario de Internet reconoce, asocia e identifica con la parte inmediatamente, y
reitera que la contraria en su sitio web oficial www.chilevision.cl dedica una seccién especial al
programa “Amor Ciego”. Tercero, que resulta evidente que el Unico objetivo de la contraria es
intentar demorar y entorpecer el registro del nombre de dominio y las marcas comerciales que
identifican al famoso programa Amor Ciego, para demostrar lo cual basta ingresar a Nic Chile
para constatar que el nombre de dominio “amoraciegas.cl” se encuentra actualmente disponible.
Que si el programa Amor a Ciegas fuera un activo tan importante para la contraria, por lo menos
podria haberse preocupado de tomar las medidas minimas tendientes a proteger dicha
expresion.

A su vez, la parte de Red de Television Chilevisién S.A.,manifestd lo siguiente: que la indudable
trayectoria televisiva que tiene Canal 13 no la habilita para apropiarse de expresiones que se
encuentran registradas desde hace mas de 5 afios por una empresa televisiva de la
competencia, como es el caso de la parte. Que la marca comercial Amor a Ciegas corresponde
al nombre de un programa de television que fue emitido durante el afio 2003 y que contd con
amplia cobertura periodistica y masivo uso y presencia. Que en otras palabras, la parte no esta
solicitando la proteccion de una expresion sin valor 0 que nunca haya sido utilizada, sino la
proteccion de una marca comercial en uso y con presencia comercial, todo lo cual merece ser
reconocido y protegido. Cuestiona la buena fe de la contraria al usar y posteriormente registrar
como marca comercial y nombre de dominio amor ciego, la que desconoce o pretende
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desconocer los derechos preexistentes de que es titular la parte, que no pudo por menos de
conocer, lo que se comprueba con el hecho de que para poder tener un “escudo” transitorio que
permitiera darla alguna salida legal a su conducta, la contraparte pidié la marca comercial Amor
Ciego en la clase 41, clase en que actualmente se registran las marcas de programas de
television como clase defensiva, pero que no corresponde ni a los servicios de emision de
programas de television ni a los servicios de Internet o telecomunicaciones, todos clasificados en
la clase 38, clase en la que se encuentra registrada la marca Amor a Ciegas; Que,
adicionalmente a lo anterior, la directora legal de Red de Television Chilevision S.A. se comunicé
con el encargado legal de Canal 13 para manifestarle su extrafieza por la actitud de Pontificia
Universidad Catolica en este caso, haciéndole ver que este tipo de conductas era claramente
atentatoria al “fair Play” existente entre los canales de television, pues aprovechandose de una
solicitud de marca en una clase relacionada se pretendia emitir un programa en la clase 38,
vulnerando los derechos preexistentes de Red de Television Chilevision S.A. Que es por lo
anterior que en este caso no puede considerarse que la actitud desarrollada por la Pontificia
Universidad Catélica de Chile se enmarque dentro de la buena fe, todo lo contrario,
aprovechandose de una serie de falencias en el sistema de registro de marcas comerciales
pretende sacar una ventaja, ventaja que ahora también quiere hacer extensiva a los nombres de
dominio. Que en este caso se dan a lo menos las presunciones para indicar que la conducta del
primer solicitante se enmarca dentro de lo que se conoce como competencia desleal. Que el uso
de una expresion, per-se no genera ningun tipo de derecho. El derecho, o lo que es lo mismo, el
“mejor derecho” se produce cuando como consecuencia de ese uso, el legislador reconoce esta
circunstancia para reconocerle a su titular el derecho a protegerlo y hacerlo propio, todo en
presencia de ciertas circunstancias esenciales y que constituyen requisitos sine-qua non. Que el
legislador previé que un requisito esencial para reconocerle valor a este uso y transformarlo en
derecho era la disposicion interna del solicitante, vale decir, si el solicitante al momento de iniciar
su uso se encontraba de buena o mal fe. Que la Pontificia Universidad Catdlica de Chile sefiala
que la utilizacién de la Expresion Amor Ciego, y su fama, constituirian la base para su mejor
derecho, pero, como estima haber demostrado, es un derecho que tiene desde su nacimiento un
elemento invalidante, cual es el conocimiento efectivo que Pontificia Universidad Catdlica de
Chile tenia o debia tener respecto de la existencia de la marca de propiedad de la parte para
distinguir los servicios de la clase 38. Que lo anterior permite concluir que el supuesto “gran
derecho” no es ni mas ni menos que un simple uso que no genera derecho alguno, y bajo ningun
concepto puede considerarsele como atributo para ser adjudicatario del nombre de dominio en
disputa. Que, a contrario sensu, en el caso de la parte, la situacion es diferente, puesto que es
titular de la marca comercial Amor a Ciegas, marca que desde un punto grafico fonético es
idéntica a Amor Ciego. Esta marca comercial se encuentra registrada bajo el nimero 667.046
para distinguir: “servicios de comunicaciones, en particular comunicaciones radiofdnicas, telex,
radioemisoras y television; servicios de difusion de programas hablados, radiados o televisados;
servicios de comunicacion interactiva de datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones de
estos, por medios computacionales, World wide web y otras redes de bases de datos; servicios
de transmision y comunicacion de informacion oral y/o visual por medio de terminales de
computacion, fax y por otros medios analogos, digitales y/o satelitales; servicios de comunicacion
electronica vinculada a Internet y otros medios de comunicacion computacionales, servicios de
expedicion de mensajes (despacho) y de mensajeria electrénica; telefonograma; cablegramas,
de la clase 38. Que de esta perspectiva el nombre de dominio solicitado es exactamente igual a
la marca registrada por la parte, con la unica diferencia que se ha omitido la letra “@”, lo que no
cambia en nada la evidente identidad que existe entre las mismas. Que nuestra propia
legislacion marcaria habla de similitud grafica o fonética, de manera que existiendo una marca
para distinguir los servicios de la clase 38, dos marcas como estas no podrian coexistir en el
mercado. Reitera que los servicios de comunicacion como radio, television e Internet se
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encuentran amparados en la clase 38, es decir, la clase en que la parte tiene registradas su
marca. Que por lo anterior la parte goza de derechos previos garantizados por la Constitucion
Politica del Estado, en su articulo 19 numero 25 inciso 2, la Ley 19.039 y el Convenio de Paris,
todos los cuerpos legales que le garantizan que a lo menos en lo que se refiere a los servicios de
Internet, sélo Red de Television Chilevision S.A. puede utilizar en Chile la expresion Amor a
Ciegas o lo que es lo mismo Amor Ciego. Que el que un tercero, sin derecho alguno, pretenda
expropiarla de sus derechos por la via de solicitar este dominio, constituye, en caso que se le
asigne el dominio, una flagrante infraccion a los cuerpos legales antes mencionados. Que los
derechos de la parte son claros y todos anteriores a la traba de la litis, por lo que corresponde
simplemente reconocer los derechos prioritarios de la parte, desechando la presentacion del
primer solicitante. Concluye reiterando su invocacion del articulo 6 bis del Convenio de Paris.
NOVENO: Que por resolucién de fecha 30 de junio de 2008, rolante a fojas 294, se recibid la
causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la denominacion “amorciego”; 2.- Utilizacion efectiva que
las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, constituida esta ultima
por hechos y proyectos concretos, de la denominacion “amorciego”.

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

La parte de Pontificia Universidad Catdlica de Chile, la documental constituida por los siguientes
documentos: 1) copia simple de solicitud de registro marcario en tramitacion (fojas 53); 2) Set de
avisos publicitarios de Amor Ciego (fojas 54 a fojas 62); 3) Impresos del sitio web
http://amorciego.canal13.cl / (fs. 63 a 73); 4) Impresos del sitio web www.chilevision.cl (fojas 74 a
fojas 87) ; 5) Impreso de Nic Chile busqueda para el dominio amoraciegas.cl (fs. 88); 6) diversos
CD Rom (fs. 89 a 90); 7) Impreso de la pagina web lacuarta.cl (fs. 91); 8) 9) Copias de articulos
de prensa, revistas y avisos publicitarios en diversos medios e impreso de pagina web (fs. 97 a
216): 10) Impresos de paginas web www.quepasa.cl, www.cronica.cl, www.chilevision.cl,
www.emol.comy http://ucv.altavoz.net (fs. 299 a 305);

La parte de Red de Television Chilevision S.A., la documental conformada por los siguiente
instrumentos: CD Rom con copias de los capitulos 4, 9y 11 del programa “Amor a A ciegas” (fs.
221, 222 y 223); 2) Impreso de sitios web de los diarios La Cuarta, Las Ultimas Noticias, La
Tercera fojas 224 a 231); 3) Acta de sesion extraordinaria del Consejo Nacional de Television de
fecha 30 de junio de 2003 (fojas 232 a fojas 237); 4) Pautas de programacion del Canal (fojas
238 a fojas 253); 5) Copia contrato de publicidad (fojas 254 a 255); 6) listado detallado de
publicidad asociada (fojas 256 y 262); 7) Contratos de publicidad (fojas 263 a fojas 291); 8)
Copia del Registro de marca Amor a Ciegas (fojas 292); 12) Copia de la carta enviada a
Directora Ejecutiva de Canal 13 con fecha 27 de junio de 2008 (fojas 309 y 310).

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 28 de julio de 2008, rolante a fojas 311 de autos, se
citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo de la parte expositiva,
acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razén
por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

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 relacidn con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Pontificia Universidad Catdlica de Chile, justifico
ser la primera solicitante del nombre de dominio, que pidié el dia 06 de diciembre de 2007, lo
cual la ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcidn que se expresa
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en el principio "First come, first served", presuncién que no es, sin embargo, una presuncion de
derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Ademas de ello, demostré haber solicitado el
registro de la marca “Amor Ciego” para la clase 41 con fecha 14 de diciembre de 2007 (fs. 53) y
haber desarrollado con dicho nombre un programa de television que goza de fama y notoriedad
en el medio nacional, el cual comenzd a difundirse por dicho canal el dia 7 de enero del afio
2008 (fs. 103, 105, 108 y 110).

CUARTO: Que el segundo solicitante, la parte de Red de Television Chilevision S.A. demostrd
ser titular del registro marcario “Amor a Ciegas”, solicitado con fecha 21 de enero de 2003 y
registrado el dia 11 de junio de 2003, para la clase 38, numero 667046 (fs. 292), y haber
desarrollado con dicho nombre el programa “Amor a Ciegas”, en el afio 2003 (documentos de
fojas 224 a 291).

QUINTO: Que este Arbitro tiene presente que ambas partes en controversia desarrollan el mismo
rubro y, si bien los programas “Amor Ciego” del aiio 2008 y “Amor a Ciegas” del afio 2003 tienen
distinta forma y contenido, se trata en ambos casos de programas en vivo, facilmente
confundibles por el publico. Sin embargo, con los documentos rolantes de fojas 74 a 87, se
demuestra que la oponente y segunda solicitante ha permitido el uso de la expresion “amor
ciego” por su contraria, y ha efectuado referencias al programa “Amor Ciego” en el propio menu
de su sitio web. El Tribunal tuvo presente en su oportunidad la prevencion efectuada por la
demandante en orden a que el “Fair Play” existente entre los canales de televisién no constituye
derechos (por resolucion de fojas 311) tema que, en lo que atafie a los derechos de propiedad
industrial, por las razones que se expondran en el considerando siguiente, no considera de su
competencia, pero, en lo pertinente al caso sub lite, estima que la documental referida justifica
moderados los riesgos de confusion y dilucion marcarios denunciados, y no impide la
coexistencia pacifica de las denominaciones “amor ciego” y “amor a ciegas” en la red internet.
SEXTO: Que se ha planteado a este Arbitro por la demandante una materia que escapa del
ambito de su competencia, cual es el conflicto de marcas suscitado por la coexistencia de la
marca “Amor a Ciegas” con la marca en tramitacion “Amor Ciego” y que por virtud de lo dispuesto
en el articulo 17 de la ley 19.039, de Propiedad Industrial, queda sometida en primera instancia al
conocimiento del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, y en segunda instancia, a un
Tribunal Arbitral. A juicio de este arbitro, en esta clase de controversias, la titularidad de registros
marcarios es prueba de derechos sobre una expresion, mas no es instrumento fundante de las
acciones ni de las excepciones.

SEPTIMO: Que, con el mérito de lo antes considerado, a este Arbitrador sélo corresponde
determinar en equidad cual de las partes demostré un mejor derecho al nombre en disputa, para
lo cual es fundamental estar a las pruebas rendidas al tenor del auto de prueba de fojas 294,
que, como se recordard, fijo0 como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los
siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacion “amorciego”; 2.- Utilizacion
efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, constituida
esta Ultima por hechos y proyectos concretos, de la denominacién “amorciego”.

OCTAVO: Que al tenor del auto de prueba antes referido, ambas partes acreditaron tener
derechos al nombre de dominio en controversia, a saber, la primera solicitante por haberlo
solicitado primeramente y por cuanto, 8 dias después de esa inscripcion, antes de la emision del
programa y antes también de la solicitud competitiva de nombre de dominio formulada por la
oponente en Nic Chile, solicitd el registro de la marca amor ciego, la cual, segun los
antecedentes aportados, aun se encuentra en tramite y con oposicion no resuelta. En cuanto a la
oponente, demostrd tener registrada la marca “amor a ciegas’, de evidente similitud con la
anterior, desde el ano 2003. También ambas partes acreditaron haber hecho utilizacién efectiva
de la denominacion en disputa o de otra similar, mediante la emisiéon de sendos programas en
vivo con la denominacion “Amor Ciego” y “Amor a Ciegas” respectivamente.

NOVENO: Que en tales condiciones de equiparidad de pruebas, y reiterando que no es posible al
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Arbitro pronunciarse sobre los derechos marcarios de las partes, como no sea para atribuirles
valor probatorio a los solos fines de esta controversia, el derecho del primer solicitante deberd
prevalecer, dada la presuncién que obra en su favor, razén por la cual se rechazara la demanda
deducida en su contra, 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 Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Red de Television Chilevision S.A. en
contra de Pontificia Universidad Catélica de Chile, y se asigna el nombre de dominio
amorciego.cl a favor de Pontificia Universidad Catdlica de Chile, sin costas, por estimarse que la
demandante litigd con fundamento plausible.

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

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

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