Santiago, 2 de enero de 2009

VISTOS:

1. Que por oficio N° 09387 de fecha 21 de agosto de 2008, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), notifico al
suscrito la designacion como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la
inscripcion del nombre de dominio “amorciegovip.cl”;

2. Las partes de dicho conflicto eran PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE y Red de Television Chilevision S.A,

3. Que con fecha 25 de agosto de 2008 se acepto la designacion y se cito a
comparendo para el dia 8 de septiembre de 2008;

4. Que dicha resolucion fue debidamente notificada a las partes.

5. Que el dia 8 de septiembre se realizo consignacion por la parte 2 del conflicto.
6. Que al dia de la citacion se realizo el comparendo, con la asistencia de ambos
solicitantes.

7. Que con fecha 17 de septiembre presenta solicitud de nombre de dominio el
segundo solicitante, y con fecha 23 de septiembre presenta solicitud de nombre de
dominio el primer solicitante.

8. Que con fecha 10 de octubre evacua traslado el primer solicitante.

9. Que con fecha 14 de octubre se recibe la causa a prueba y se fijan los
siguientes puntos de prueba. 1. Que el segundo solicitante adjunte copia de
Registro de la Marca Amor a Ciegas. 2. Que cada una de las partes acredite
vinculos con "amor a ciegas vip", sea a través de Televisidn, Internet u otros
medios de comunicacion social.

10. Que con fecha 5 de el segundo solicitante acompafa documentos y hace un
téngase presente.

11. Que con fecha 14 de noviembre el primer solicitante ratifica en el probatorio los
documentos acompafnados al presentar su solicitud.

12. Que con fecha 18 de noviembre se cita a oir sentencia.

13. Que los argumentos expuestos por la segunda solicitante son los siguientes:

Rodrigo Cooper Cortés, abogado, domiciliado en Malaga 232 E, Las Condes,

Santiago, con patente al dia, en representacion de RED DE TELEVISION



CHILEVISION S.A., domiciliada en Inés Matte Urrejola 0890, Providencia,
Santiago, y para estos efectos de mi mismo domicilio, segin poderes que se
acompafian en un otrosi de este escrito, en el expediente de arbitraje por nombre
de dominio caratulado “amorciegovip.cl”, a Usted respetuosamente digo: Que en
este acto vengo en demandar mejor derecho sobre el nombre de dominio
amorciegovip.cl presentada a nombre de Pontificia Universidad Catélica de Chile,
domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Comuna de

Las Condes, Region Metropolitana. LOS HECHOS Mi mandante es una de las

corporaciones de television de mas larga trayectoria en nuestro pais y con mas de
25 afios de existencia. Una de las caracteristicas habituales de la programacién de
mi representada ha sido la innovacién y la creatividad de los programas que por su
seflal se emiten, pero toda esta creatividad lleva necesariamente aparejado la
busqueda de expresiones que puedan reflejar el contenido del programa. Es aqui
donde Chilevision también ha logrado con gran éxito desarrollar nombre, marcas y
signos que han marcado hitos en la television chilena. Un ejemplo emblematico es
CHILENAZO, que en la década de los ochenta marco un verdadero hito de la
musica folclorica. Otro ejemplo igual de exitoso fue LOS BOCHINCHEROS,
programa infantil de gran éxito en los afios 70 y comienzo de los 80. 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 difusion de programas hablados, radiados o televisados;

servicios de comunicacién 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 informacién
oral y/o visual por medio de terminales de computacién, fax y por otros medios

analogos, digitales y/o satelitales; servicios de comunicacidén electrénica

vinculada a internet y otros medios de comunicaciobn computacionales,

servicios de expedicion de mensajes (despacho) vy de mensajeria

electrdnica; tele fonogramas; cablegramas, de la clase 38.

Adicionalmente, y contrariamente a lo que ocurre usualmente con las personas
que registran marcas comerciales, mi mandante utilizd, y pretende seguir
utilizando la expresion AMOR A CIEGAS, o lo que es lo mismo AMOR CIEGO.

En este contexto, si se hace un analisis del signo materia de este arbitraje podra
percatarse que ambos son la misma cosa, AMOR CIEGO- AMOR A CIEGAS,
tanto desde una perspectiva grafica-fonética como conceptual, son la misma cosa,
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 mi representada es para distinguir, entre otros, precisamente
los servicios de Internet y telecomunicaciones, de la clase 38 y que la expresién
VIP es un adjetivo de uso habitual que denota cierta calidad (very important
person), que sélo viene a calificar al signo central que es AMOR CIEGO.

Ahora bien, 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, AMOR CIEGO 2 y seguramente en los préoximos meses lanzara AMOR
CIEGO VIP. Lo anterior, no obstante conocer que dicha expresion se encontraba

previamente registrada por mi mandante para distinguir entre otros los servicios de



transmision de programas de television de la clase 38. Este s6lo hecho es por si
solo una abierta infraccion a los derechos marcarios de que goza mi mandante. No
obstante lo anterior, el primer solicitante aprovechandose de la politica de fair play
gue existe entre los principales medios de comunicacion en materia de television,
no sélo ha emitido un programa de televisién, que como indicaramos vulnera los
derechos de mi mandante, sino que para justificar su uso y respaldar sus acciones
de una eventual accion civil o criminal de mi mandante ha solicitado la marca para
distinguir los servicios de la clase 41, servicios que estando relacionados, no son
esencialmente aquellos que proteger a los programas de television, que se
encuentran protegidos en la clase 38. Lo antes sefialado no corresponde a un azar
0 mera casualidad, el primer solicitante sabe que en la actualidad cualquier
solicitud de marca en que se haya presentado oposicién 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 niumero 799.704. Esta solicitud cuenta naturalmente con
oposicioén por parte de mi mandante.

Adicionalmente, y no contento con lo anterior, el primer solicitante ahora pretende
apropiarse del nombre de dominio AMORCIEGOVIP.CL, cuando mi mandante
tiene expresamente protegida su marca para los servicios de Internet de la clase
38.

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

pretenden evitar que mi mandante ejerza las acciones que nuestro ordenamiento



juridico le otorga, con la sola intensién de ganar tiempo para poder exhibir la
totalidad de los capitulos aprovechandose que una solicitud de marca con
oposicién puede llegar a demorar hasta 1 afio, tiempo mas que suficiente para
terminar la serie o incluso emitir una segunda version del programa. Este tipo de
conductas son inaceptables y pueden considerarse que se enmarcan dentro de la
legislacién que regula como competencia desleal.

Todos estos elementos permiten concluir que el signo solicitado no podra coexistir
pacificamente con la marca previamente registrada por mi mandante, pues ello
necesariamente generaria toda suerte de confusiones entre los consumidores.
Desde esa perspectiva entonces, en este caso no es posible hacer una analisis
basado simplemente en el principio del first come, first served, pues ese ejercicio
necesariamente llevaria a conclusiones equivocadas y que no se avienen a los
derechos de que goza mi representada. De mas esta decir que el primer
solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio materia de
este Arbitraje.

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.

En este sentido, debemos destacar que los servicios de comunicacién como radio,
television e internet se encuentran amparados en la clase 38, es decir, la clase en
gue mi mandante tiene registrada su marca. Por lo anterior, mi mandante goza de
derechos previos garantizados por la Constitucion Politica del Estado, en su

Articulo 19 numero 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, so6lo ella puede utilizar en Chile la expresion AMOR A CIEGAS y sus
obvias derivaciones como AMOR CIEGO o AMOR CIEGO VIP.

De esta forma, el que un tercero, -que ademas resulta ser competidor de mi
mandante- pretenda sin derecho alguno expropiar a mi representada de sus
derechos por la via de solicitar este dominio, constituye, en caso que se le asigne
el dominio, una flagrante infraccién a los cuerpos legales antes mencionados.
Como se aprecia, los derechos de mi mandante son claros y todos son anteriores
a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocer los derechos
prioritarios de mi representada, desechando la presentacion del primer solicitante.

EL DERECHO Red de Television Chilevision S.A. es una sociedad cuyo giro se

vincula a las comunicaciones via television, radio e Internet. Como consecuencia
de lo anterior, una parte muy importante de su patrimonio esta constituido por
bienes muebles intangibles como son los derechos de autor y las marcas
comerciales. Estas Gltimas, constituyen una importante herramienta de trabajo, no
sblo pues ellas identifican los distintos proyectos televisivos y visuales de mi
mandante, sino que ademas pues los consumidores las asocian con la linea
editorial y programatica del canal. Producto de lo anterior, mi representada solicité
el 21 de Enero de 2003 y registro el 11 de Junio de 2003, la marca AMOR A
CIEGAS. Este derecho de que goza mi mandante es un derecho exclusivo y
excluyente, protegido por la Constitucion Politica del Estado en su articulo 19
namero 25, que establece: El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales
y artisticas de cualquier especie, por el tiempo que sefiale la ley y que no sera

inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las



obras y otros derechos, como la paternidad, la edicion y la integridad de la obra,
todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial
sobre las patentes de invencion, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley.
Sera aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artisticas y a la
propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del
namero anterior. Asimismo, la ley 19039, consagra al titular de un registro de
marca el monopolio respecto de los servicios para los cuales la tiene registrada vy,
por lo tanto, los derechos exclusivos y excluyentes para el uso en el territorio de la
Republica. Lo anterior, se ve ademas ratificado por el Convenio de Paris para la
proteccion de los derechos de Propiedad Industrial, que consagra idénticos
principios. Es por lo anterior, que asignar el dominio al primer solicitante,
careciendo éste de cualquier derecho es ademas de arbitrario, contrario a la
Constitucion y las Leyes. En estas circunstancias corresponde asignar el dominio
a mi mandante rechazando en todas sus partes la pretension del primer
solicitante, todo con costas. POR TANTO, Sirvase el Sefor Arbitro tener por
presentada esta demanda de asignacion, rechazando la peticiébn del primer
solicitante, y consecuentemente otorgandoselo a mi representada, todo con
costas.

11. Que la segunda solicitante acompafa los siguientes documentos:

a. Copias de los capitulos, 4, 9 y 11 de programa AMOR A CIEGAS emitido por mi
mandante durante el afio 2003.

b. Copia del Diario La Cuarta de fecha 30 de Junio de 2003 donde se hacen

comentarios



del programa AMOR A CIEGAS, emitido por Red de Television Chilevision S.A.

c. Copia del Diario La Cuarta de fecha 14 de Marzo de 2003 donde se hacen
comentarios

del programa AMOR A CIEGAS, emitido por Red de Televisién Chilevision S.A.

d. Copia del Diario Las Ultimas Noticias de fecha 4 de Abril de 2003 donde se
hacen

comentarios del programa AMOR A CIEGAS, emitido por Red de Television
Chilevision

S.A.

e. Copia del Diario La Tercera de fecha 14 de Diciembre de 2007 donde se hacen
comentarios del programa AMOR A CIEGAS, emitido por Red de Televisién
Chilevision

S.A.

f. Acta de la sesion Extraordinaria del Consejo Nacional de Television de 30 de
Junio de 2003, donde se trato una denuncia en contra del programa AMOR A
CIEGAS, que fue desechada.

g. Pautas de Programacion de Red de Television Chilevision S.A de las siguientes
semanas en todas ellas presente el programa AMOR A CIEGAS: del 14-20 de
Julio de 2003; del 7 al 13 de Julio de 2003; del 30 de Junio al 5 de Julio de 2003;
del 23 al 29 de Junio de 2003; del 16 al 22 de Junio de 2003; del 9 al 15 de Junio
de 2003; del 2 al 8 de Junio de 2003; del 1 de Junio al 26 de Mayo de 2003; del 19
al 25 de Mayo de 2003; del 12 al 18 de Mayo del 2003; del 5 al 11 de Mayo del

2003; del 4 de Mayo al 28 de Abril del 2003; del 21 al 27 de Abril del 2003; del 14



al 20 de Abril del 2003; del 7 al 13 de Abril del 2003; del 30 de Marzo al 6 de Abril
del 2003.

h. Contratos de publicidad asociados al programa AMOR A CIEGAS.

i. Listado detallado de la publicidad asociada al programa AMOR A CIEGAS.

J. Listado de contratos de publicidad “AMOR A CIEGAS".

k. Copia del registro de marca comercial AMOR A CIEGAS registro nUmero
667.046 que distingue servicios de la clase 38.

12. Que la segunda solicitante pide tener presente lo siguiente.

En este acto, vengo en solicitar a Ud. tener presente al momento de fallar de los
siguientes elementos que mi parte cree necesario dejar aclarados.

Trayectoria Mi mandante nunca ha pretendido a través de esta demanda negar o
menoscabar la indudable trayectoria televisiva que tiene Canal 13, pero esta
trayectoria 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 mi mandante. En otras palabras, y extrapolando
la situacion de autos, que una persona sea famosa y tenga grandes atributos
artisticos como actor o actriz, no lo habilita para apropiarse de bienes ajenos, por
el contrario basado precisamente en esa fama es que su conducta debe
enmarcarse en estandares aln mas rigurosos a los que emplea una persona
normal en su diario actuar. En este caso particular, la situaciéon es aln mas
compleja pues la parte afectada es una empresa competidora, es decir una
empresa cuyo publico objetivo es exactamente el mismo, por lo que éste tipo de
confusiones son evidentemente muy dafiinas para su imagen, y lo que es mas

grave, para su patrimonio.



Uso de la expresion por parte de RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. Tal

como consta de los documentos que acompafiamos en un otrosi de esta
presentacién, la marca comercial AMOR A CIEGAS, corresponde al nombre de un
programa de television que fue emitido durante el afio 2003 y que conté con
amplia cobertura periodistica. En otras palabras, mi mandante a través de esta
demanda no esté solicitando la proteccién de una expresion sin valor o que nunca
haya sido utilizada, sino, proteccibn de una marca comercial en uso y con
presencia comercial, todo lo cual merece ser reconocido y protegido. En un otrosi
de esta presentacién acompafiamos copia de las publicaciones en diarios de
circulacion nacional que dan cuenta del masivo uso y presencia del programa
emitido por mi mandante con la expresion AMOR A CIEGAS.

Buena Fe Respecto de este punto, mi distinguida contraparte ha sefialado que el
uso y posterior registro como marca comercial y nombre de dominio amor ciego se
enmarcarian dentro de la buena fe, desconociendo o pretendiendo desconocer los
derechos preexistentes de que es titular mi representada. Al respecto algunas
aclaraciones que creemos son atingentes:

1.- Parece como impresentable que Pontificia Universidad Catdlica de Chile,
pretenda negar que antes de proceder a solicitar la marca para los servicios de
transmision de television e Internet, no haya efectuado una busqueda para
determinar si existian o no registros de marcas similares en la misma clase (38) o
en otras relacionadas(41). Lo anterior, sin perjuicio que la oficina de Abogados que
en su oportunidad inscribi6 AMOR A CIEGAS para mi mandante es la misma que

en esa época y en la actualidad defiende los intereses de Pontificia Universidad



Catdlica de Chile, de manera que es inverosimil que el primer solicitante ignorara
Su existencia.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de haberlo “involuntariamente omitido”
cualquier busqueda necesariamente habria arrojado la existencia previa de la
marca de propiedad de mi mandante, lo que determina que Pontificia Universidad
Catdlica de Chile, y Canal 13 antes de la emision del programa “AMOR CIEGO”
sabian o debian saber que ésta infringia abiertamente los derechos de marca
comercial de que goza mi representada. Es tan efectivo lo anterior, que para poder
tener un “escudo” transitorio que permitiera darle alguna salida legal a su
conducta, la solicitante pidié la marca comercial AMOR CIEGO en la clase 41,
clase en gque usualmente se registran las marcas de programas de televisién como
clase defensiva, pero que no corresponde ciertamente ni a los servicios de
emisiéon de programas de televisibn ni a los servicios de Internet o
telecomunicaciones, todos clasificados en la clase 38, clase en la que se
encuentra registrada la marca de mi mandante AMOR A CIEGAS.

2. Adicionalmente a lo anterior, la directora legal de Red de Televisién Chilevision
S.A. se comunicé con el encargado legal de Canal 13, para manifestarle su
extrafieza por la actitud de Pontificia Universidad Catélica en este caso.
Haciéndole ver que este tipo de conductas era claramente atentatoria al “fair play”
existentes 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.



Es por lo anterior, que en esta caso no puede considerarse que la actitud
desarrollada por Canal 13 o lo que es lo mismo, Pontificia Universidad Catdlica 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. Claramente, podemos sefialar que en este caso se dan a lo
menos la presunciones para indicar que la conducta del primer solicitante se
enmarca dentro de lo se conoce como competencia desleal.

Mejor derecho Es conocido por este arbitro 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 circunstancia esenciales y que
constituyen requisitos sine-quanon. Obviamente, el legislador previo que un
requisito esencial para reconocerle valor a este uso y transformarlo en derecho era
la disposicion interna del solicitante. En otras palabras, si el solicitante al momento
de iniciar su uso se encontraba de buena o mala fe. Evidentemente, es muy
sencillo para Pontificia Universidad Catolica de Chile sefialar que la utilizacion de
la expresion AMOR CIEGO, y su fama, constituirian la base para su mejor
derecho, pero como hemos demostrado este “derecho” es un derecho cojo, 0 mas
gque cojo, tiene desde su nacimiento un elemento invalidante, cual es el
conocimiento efectivo que Pontificia Universidad Catolica de Chile tenia o debia
tener respecto de la existencia de la marca de propiedad de mi representada para

distinguir los servicios de la clase 38. 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.

A contrario sensu en el caso de mi mandante, la situacion es complemente
diferente. En efecto, mi mandante 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 comunicacién de informacion oral y/o visual por medio de terminales
de computacién, fax y por otros medios analogos, digitales y/o satelitales; servicios
de comunicacion electrénica vinculada a internet y otros medios de comunicacion
computacionales, servicios de expedicion de mensajes (despacho) y de
mensajeria electronica; tele fonogramas; cablegramas, de la clase 38.

Desde esta perspectiva entonces, el nombre de dominio solicitado es
exactamente igual a la marca registrada por mi mandante, con la Unica diferencia
gue se ha omitido la letra “a”, y se ha agregado el superlativo VIP, lo que no
cambia en nada la evidente identidad que existe entre las mismas. Por lo demas,
nuestra propia legislacion marcaria habla de similitud grafica o fonética, de manera
gue existiendo una marca para distinguir los servicios de la clase 38, dos marcas

como estas no podrian coexistir en el mercado.



Ratificando lo anterior, debemos destacar que los servicios de comunicacién como
radio, televisidon e internet se encuentran amparados en la clase 38, es decir, la
clase en gque mi mandante tiene registradas su marca. Por |lo anterior, mi
mandante goza de derechos previos garantizados por la Constitucion Politica del
Estado, en su Articulo 19 nimero 25 inciso 2, la Ley 19039 y el Convenio de Paris,
todos 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 con
el superlativo VIP.

De esta forma, el que un tercero, sin derecho alguno pretenda expropiar a mi
representada de sus derechos por la via de solicitar este dominio, constituye, en
caso que se le asigne el dominio, una flagrante infraccién a los cuerpos legales
antes mencionados.

Como se aprecia, los derechos de mi mandante son claros y todos son anteriores
a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocer los derechos
prioritarios de mi representada, desechando la presentacion del primer solicitante.
Finalmente, destacar lo establecido por el articulo 6 bis del Convenio de Paris,
vigente en Chile como ley de la Republica desde Septiembre de 1991. Dicho
cuerpo legal sefiala: 1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si
la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o

invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio

que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de

crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro

o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una



persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacién
susceptible de crear confusién con ésta.

En este caso, mi mandante tiene derechos anteriores en la clase 38 sobre la
expresion AMOR CIEGO “VIP” o lo que es lo mismo AMOR A CIEGAS. Pues bien,
la primera se presenta como una obvia derivacion lo que hace plenamente
aplicable la norma antes transcrita y determina la imposibilidad de asignar este
dominio al primer solicitante.

Es por lo anterior, que asignar el dominio al primer solicitante, careciendo éste de
cualquier derecho es ademas de arbitrario, contrario a la Constitucion y las Leyes.
En estas circunstancias corresponde asignar el dominio a mi mandante
rechazando en todas sus partes la pretension del primer solicitante, y tal como lo
sefialaramos al momento de presentar esta demanda todo con costas.

13. Que los argumentos de la primera solicitante son los siguientes:
MATIAS SOMARRIVA LABRA, abogado, patente al dia, domiciliado para estos

efectos en Avda. Andrés Bello N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, en
representacion de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, ya
individualizada previamente en estos autos, al S.J.A. respetuosamente digo: Que
en la representacién que invisto, vengo en presentar demanda en juicio arbitral en
contra de RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A., en adelante “el demandado”,
cuyos antecedentes constan en estos autos, con el objeto que la asignacion del
nombre de dominio “AMORCIEGOVIP.CL", respecto de la cual debera resolver el

Sefior Juez Arbitro, recaiga en mi representada, conforme a los argumentos que



seguidamente expondré y en consideracion a las disposiciones contenidas en el
texto actualizado del Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio CL. y el
Convenio de Paris.

La presente demanda se funda en los siguientes antecedentes de hecho y de

derecho sefalados a continuacion: l.- ANTECEDENTES DE HECHO 1.

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. La Pontificia Universidad Catélica de Chile

0, simplemente, Universidad Catélica de Chile fue fundada el 21 de Junio de 1888,
mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector
Monsefior Joaquin Larrain Gandarillas. La Universidad Catdlica es una instituciéon
privada con aportes econdmicos 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 pre-grado, 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.
Ademas, forman parte de la Universidad Catdlica, el Club Deportivo de la
Universidad Catolica 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 Televisién Chilena, el Duoc-UC,
la Federacion de Estudiantes de la Universidad Catodlica y la Fundacién de Vida
Rural. Asi, se puede sefialar que la Pontificia Universidad Catolica con sus mas de
117 afos de vida, y siendo una de las universidades mas antiguas del pais, ha
creado una tradicidbn de prestigio y excelencia académica, colaborando con

crecimiento de nuestro pais al educar y formar profesionales de alto nivel



académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional. 2.
CANAL 13: CANAL 13, Universidad Catolica de Chile Televisibn 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 Catdlica de Chile. Las dependencias de
este canal, con domicilio en Inés Matte Urrejola 0848 Providencia, Santiago de
Chile, posee 50.000 m? de infraestructura. 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. A mayor
abundamiento, mi representada también emite su sefial a diversos paises del
mundo, ya sea via Internet a través del sitio web: www.canall3.cl o a través de su
sefal de televisidn via satélite. Esta historia de éxitos comenzé el 21 de agosto de
1959, cuando un grupo de ingenieros de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile
inicio oficialmente las transmisiones. Pero, sin duda, el hito mas importante y que
dio el verdadero puntapié inicial de este nuevo medio en el pais lo constituy6 el
Mundial de Futbol de 1962. Fue ése el primer gran desafio que CANAL 13 asumio
para llevar hasta los hogares chilenos, las alternativas de la mas importante
competencia deportiva que se haya realizado en nuestro pais. Ademas, marca el
inicio de una identidad que se ha consolidado en la mente de las personas, como
es la asociacion de mi mandante con el nombre de CANAL 13. CANAL 13
constituye la red mas extensa del pais, con un total de 203 estaciones
transmisoras instaladas desde Arica hasta el Continente Antartico. La distribucién

de la seflal 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. A lo largo de toda su trayectoria, la tecnologia ha sido
un pilar fundamental para mantener y entregar una programacion de primera
calidad. Es por ello que, permanentemente, estd renovando su equipamiento
técnico y capacitando a su personal. EI Centro de Televisibn de CANAL 13
desarrolla sus actividades, como se menciond, en un edificio de 50.000 metros
cuadrados que cuenta con once estudios de distintos tamafios y dos de audio, de
200 metros cuadrados, dotados de la mas moderna tecnologia. Tres de ellos, con
900, 720 y 700 metros cuadrados de superficie y 12 metros de altura, constituyen
verdaderos teatros, habilitados para soportar las mas sofisticadas escenografias,
coreografias e iluminaciones. Cada estudio cuenta con su propia sala de direccion,
camarines y sala de maquillaje. CANAL 13 mantiene una politica de invertir
permanentemente en equipos electrénicos. Once unidades moviles de la méas alta
tecnologia, apoyan el trabajo de exteriores para las diversas producciones del
Canal. Tres de ellas destinadas exclusivamente para el Departamento de Prensa.
Las restantes, full digital de ultima generacién, estan dedicadas a programas
dramaticos, deportivos y de espectaculos. Ademas, una unidad mévil de audio que
complementa los requerimientos en caso de eventos de gran envergadura. El
personal técnico de la empresa tiene acceso permanente a un moderno Centro de
Capacitacion propio que le permite ponerse al dia en los ultimos avances
tecnoldgicos. Es asi como, siguiendo en esta tendencia, en el segundo semestre
de 1998 se inici6 un plan de incorporacion de nuevas tecnologias para la
transicion hacia la television digital y la generacion de contenidos multimediales.

La primera fase consiste, entre otras innovaciones, en la validaciéon de todo su



equipamiento para cumplir con los requisitos de compatibilidad del afio 2000 vy el
desarrollo de su version en Internet a través de su sitio web oficial:

www.canall3.cl. 3. AMOR CIEGO AMOR CIEGO es el programa mas exitoso de

lo que va del afio 2008, ademas es el primer programa en formato “dating show”
de la television chilena, que por lo mismo marcoé un hito en la televisién nacional y
tuvo altos ratings durante toda su transmision, transformandose en un fenémeno
mediatico. La primera temporada de este programa que empez6 a transmitirse el 7
de enero de este afio y finaliz6 hace sélo algunas semanas, tenia como
protagonista a Carolina, una joven de 23 afos que buscaba el amor de su vida, 20
pretendientes y una mansién de ensuefio formaron parte de esta romantica
historia. A estos 20 pretendientes luego se sumaron 5 mas que por su atractivo
fisico dieron un giro al programa. Los pretendientes debian pasar distintas pruebas
y el ganador de cada competencia obtenia una cita a solas con la joven de sus
suefios. El proceso de eliminacion consistia en que Carolina debia decidir en cada
capitulo quién abandonaba para siempre la mansion y la oportunidad de
conquistarla. 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 gustd 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. Luego de presentados los tres

nominados en forma individual, Carolina procedia a indicar cual de el los debia



irse del programa. Asi pasaron los dias en la mansion, entre juegos, actividades,
emociones diversas, conflictos y eliminaciones. Como se adelanté mas arriba, este
programa se convirtio en todo un fendbmeno mediatico, acaparando portadas de
diarios, revistas y largos espacios en television dedicados exclusivamente a
realizar comentarios sobre el programa. En este sentido, sélo basta sefialar que la
contraria, Red de Television Chilevisibn S.A., emiti6 diversos programas
dedicados a comentar el fenémeno televisivo AMOR CIEGO transmitido por mi
mandante. 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 pasé en “facebook” y varios blogs dedicados
exclusivamente al programa. Asimismo, la pagina de Canal 13, en su seccién
“AMOR CIEGO?” recibia miles de visitas diarias. Tan grande ha sido el fenbmeno
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. Asi las cosas, a pocas semanas del fin de la primera temporada se
anunci6 el comienzo de la segunda version de AMOR CIEGO, lo cual vuelve ha
ocasionar revuelo. Actualmente, el reality show “AMOR CIEGO 2" ha logrado
concitar el entusiasmo del publico lo que se refleja en las miles de llamadas
telefénicas del publico apoyando a su favorito, y el alto rating obtenido en sus
transmisiones televisivas. El gran impacto que ha tenido AMOR CIEGO en la

television chilena hard prontamente se repita el mismo fenémeno los anteriores



reality shows “La Granja”, que siguié con “La Granja VIP” y “Expedicion Robinson
Crusoe: La Isla VIP”, los que en versiones posteriores del mismo formato son
integrados por conocidos personajes del espectaculo nacional. Asi también lo ha
planteado también el famoso comentarista de espectaculos del diario “Las Ultimas
Noticias” Sr. Larry Moe, nota de prensa que se acompafaria en el otrosi
respectivo. En conclusion, no hay lugar a dudas que AMOR CIEGO es el nuevo
fendmeno de la television chilena, cuestién 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.

4. SOLICITUD DE MARCA “AMOR CIEGQ”. Asimismo, con el objeto de proteger

sus derechos y el enorme activo que representa el programa “AMOR CIEGO”, mi
representada se preocupd de solicitar a registro en el Departamento de Propiedad
Industrial la expresion que identifica este exitoso programa, bajo la siguiente
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 y capacitacion por medio de o
relacionados con prensa escrita, radio, television, Internet u otros medios
electronicos, de produccién, presentacion, distribucion, publicacién simultanea,
trabajo en red, alquiler de programas de television y radio, de entretenimiento
interactivo de peliculas y grabaciones sonoras y de video, de discos compactos
interactivo y cd-roms, de produccion y alquiler de materiales educativos y de

instruccion; servicios de publicacién, de exhibicion, de organizacion, de produccién



y de representacion de espectaculos, competencias, concursos, juegos, concierto
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 educacién, 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 informacién relacionada con fines de educacién, 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 televisibn y presentacion en vivo de los
personajes de la serie; organizacion de concursos de loterias y de juegos de azar”,
en clase 41.

Copia de este certificado de solicitud se acompafia en el otrosi respectivo. 5.

VINCULACION entre el nombre de dominio solicitado AMORCIEGOVIP.CL vy

el programa televisivo de mi mandante AMOR CIEGO. Resulta evidente la

vinculacién que existe entre el nombre de dominio en disputa y mi mandante, toda

vez que es mi representada 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

afo. Por lo tanto, solicité tanto el nombre de dominio como la marca comercial
“AMOR CIEGQO”. Esto no requiere mayor argumentacién, baste sélo con su

comparacion:



AMOR CIEGO (Famoso dating show de mi mandante)

AMORCIEGOVIP.CL (Nombre de dominio en disputa)

AMOR CIEGO (Solicitud de marca de mi mandante)

A este respecto es necesario sefialar 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. Ahora bien, es bastante extrafio que la contraria
se oponga a la solicitud de inscripcién del nombre de dominio de mi mandante,
sabiendo que es un hecho publico y notorio la relaciébn que existe entre la
Pontificia Universidad Catdélica de Chile y AMORCIEGOVIP.CL, pero no haya
registrado en NIC-Chile el dominio amoraciegas.cl, que corresponde precisamente
a la marca comercial que alega. En un otrosi de esta presentaciéon se acompafia
impresion de la pagina www.nic.cl que prueba que el dominio amoraciegas.cl se

encuentra actualmente disponible. La circunstancia recién sefialada demuestra

que la contraria no tiene un verdadero v legitimo interés en el dominio en

disputa va 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 mi mandante, poniendo trabas y dilatando la inscripcion del

nombre de dominio de autos. A mayor abundamiento, hay que tener presente

gue la marca AMOR A CIEGAS corresponde a un programa de television emitido
por la contraria en el aflo 2003, que no tuvo mayor trascendencia y que, por lo
demads, tenia un formato muy distinto a AMOR CIEGO que, como sefialé, no es un
programa de television cualquiera sino un dating show. En este sentido, hay que
tener en consideracién el uso de la expresion, pues mi mandante actualmente usa

la expresion “AMOR CIEGQ?”, tanto en television, como en Internet, 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 AMORCIEGOVIP.CL De esta manera, es evidente que la contraria no pretende
proteger una marca comercial, sino perturbar a mi mandante. 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 asociard a la contraria, sino gque muy por el contrario y sin

ningun esfuerzo mental, lo asociard con el CANAL 13 de mi mandante, ya

que ha sido esta quien le ha otorgado fama vy notoriedad al programa AMOR

CIEGO. Solo 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 asociacién directa con mi mandante. Copia de esta busqueda se acompafa
en un otrosi de esta presentacion. Esta busqueda es s6lo una de muchas pruebas
de la fama y notoriedad de AMOR CIEGO, dada, la ya sefialada, amplia cobertura
gue ha tenido en los medios nacionales, lo que ha dado lugar a un fenbmeno
mediatico pocas veces visto. 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”. A esto hay que agregar que la
contraria en su solicitud de inscripcion del dominio AMORCIEGOVIP.CL, sefiala
ser titular de una marca que ni siquiera ha solicitado a inscripcion como nombre de

dominio en NIC-Chile, lo que denota su mala fe, falta de diligencia y desvirtia



cualquier alegacion de mejor derecho que pueda hacer. Por ultimo, la inclusién del
término “VIP” demuestra alin mas la directa relacion del dominio en disputa con mi
mandante, toda vez que, como ya sefialamos, ésta se ha caracterizado por que
una vez que un programa ha alcanzado éxito, como es el caso de AMOR CIEGO,
realizar una version VIP, es decir, integrada por personajes famosos y de la

farandula. 6. LA DEMANDADA HA RECONOCIDO PUBLICAMENTE LA FAMA

Y NOTORIEDAD DE “AMOR CIEGQO”. La contraria en su sitio web oficial

www.chilevisién.cl dedica una seccion especial al programa de mi mandante
“AMOR CIEGOQ”. Este hecho no puede ser ignorado ya que demuestra que la
demandada reconoce la fama del programa de mi mandante y sabe que publicar

informacion relativa a éste le reporta beneficios econémicos. Entonces, ;/Como

puede la contraria pretender adjudicarse el nhombre de dominio de autos,

AMORCIEGOVIP.CL, si claramente reconoce que mi mandante es la creadora

de dicha expresién y la fama y notoriedad de la misma a nivel nacional? De

esta manera, la contraria en su sitio web, cuyas copia acompafiamos en el otrosi
de esta presentacion, sefiala que Edmundo Varas, el pretendiente ganador, “la
rompe”, que “causa furor’, habla de su protagonista “Cari”, de los otros
pretendientes. Incluso mas, el video mas visto es el de Edmundo Varas, cuestion
gue el mismo sitio web promociona. Atendido lo anterior, no hay lugar a dudas que
tanto los usuarios de Internet como la propia Red de Television Chilevision S.A.
identifican y asocian la expresion AMOR CIEGO con mi mandante. Il.-

ANTECEDENTES DE DERECHO 1. DESCRIPCION DE LOS NOMBRES DE

DOMINIO Y SU IMPORTANCIA. El explosivo desarrollo y masificacion de la red

de interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos



afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha
tenido relacion con los denominados "nombres de dominio” que se utilizan en
dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una
“direccion electronica” o bien una “denominacién” por medio de la cual un usuario
de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma
poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales
como paginas web, correo electronico, conversaciones instantaneas, etc. El
concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada
usuario en Internet, de forma tal que quien se identifigue como, por ejemplo,
COCA-COLA, MEGASALUD o JUMBO, efectivamente corresponda a dicha
entidad, organizacién o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial
Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso,
cadtico y de escaso valor comercial. En este caso en particular, mi representada
como Canal de Television, es la creadora de un conocido “dating show”
denominado “AMOR CIEGO”. Considerando el uso masivo de Internet, y la
importancia que tiene como medio informativo y de comunicacion, considerando
gue la expresion “AMOR CIEGO” se usa efectivamente para distinguir el que es,
probablemente, el programa mas emblematico y exitoso del afio 2008, resulta
evidente que requiere reflejarse ademas en el &mbito de Internet. A consecuencia
de aquel éxito, los ejecutivos de CANAL 13 han decidido emitir el reality show
AMOR CIEGO VIP, cuyos integrantes serdn gente famosa y conocidos en el

ambito televisivo. 2. CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE

ASIGNACION DE NOMBRES DE DOMINIO. A) Criterio “First Come, First

Served” Este criterio postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien



primero lo solicita. Esto es justamente lo que ocurre en el caso de autos, ya que mi
mandante como estrategia para proteger el activo que significa el programa
“AMOR CIEGQ?”, solicité el nombre de dominio de autos antes de que éste saliera
al aire. Es por ello que el Reglamento para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL sefala en su art. 10, inciso segundo “que se reserva el
derecho de habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de
dominio solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de
funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud

presentada. En_caso _de gque haya mas de una solicitud de inscripcidon _en

tramite para ese nombre de dominio, dicha habilitacion so6lo podra

autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer

lugar”.

Esto demuestra que el reglamento reconoce este principio ya que soélo otorga el
privilegio de habilitacion del nombre de dominio al primer solicitante, quien se

presume tiene un |leqitimo interés o la buena fe sobre el nombre de dominio que

solicita en primer lugar. Y por lo mismo, también dispone que en el caso que
ninguna de las partes asista a la primera audiencia arbitral, el arbitro debe asignar
el dominio en disputa al primer solicitante, y también este principio es la
justificacion de que el primer solicitante no tenga la obligacion de pagar las costas
arbitrales. En conclusién, esta en el tenor literal y en el espiritu del Reglamento de
NIC- Chile la acogida del principio “first come, first served”, cuestion que no puede
ser desconocida a la hora de resolver el caso de autos. Asimismo, en el caso de
autos claramente procede la aplicacion de este principio ya que copulativamente

no sélo mi representada es el primer solicitante, sino que ademas es quien tiene



un mejor derecho al dominio de autos, ya que ha usado profusamente la expresion
“AMOR CIEGQO?”, el cual corresponde al programa televisivo del afio, tanto en su
primera como en su segunda temporada. “AMOR CIEGO" es un fenémeno
mediatico que acapara portadas de diarios, revistas y programas de television, y
ademas se ha solicitado a registro la marca comercial idéntica. En definitiva, en el
caso de autos, la circunstancia de ser mi representada la primera solicitante gatilla
claramente la aplicacion de este principio, lo cual se ve reforzado por el hecho de
ser ademas quien tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. B)

Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los

nombres de dominio. Hemos sefialado que como consecuencia del radical

aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no
es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el
derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes
propuestas de resolucién de los mismos. En este sentido, cabe sefialar que en el
derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la uniforme
jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y l6gica relacién
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres
de dominio comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y propoésitos con
las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de
dominios, ademés de la funcién técnica que cumplen, tienen un rol fundamental
como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen
via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusion
con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Finalmente, se puede agregar que

han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los



consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose asi la marca. En razén de

lo anterior, hemos sefalado gue la resolucién de los conflictos por asignacion de

nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencién a la titularidad de

registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Pues bien, mi

mandante cuenta con una solicitud de registro marcario para la denominacién
“AMOR CIEGO”, IDENTICO al nombre de dominio en disputa, pues la expresion
“VIP* no constituye un elemento lo suficientemente diferenciador para concluir que
conforma una denominacion completamente diferente a “AMOR CIEGO”. En
definitiva, reiteramos que el propédsito de los nombres de dominio es la
identificacién adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los productos
y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el
objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la
distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se
transan en el mercado real. A continuacidén sefialaré normas legales que apoyan
de manera clara el criterio sostenido en la presente demanda: ICANN En este
contexto, cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del afio 2000, entré en
vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres
de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN"). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la
titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto, en su titulo
preliminar dicha normativa sefiala que se consideraran como fundamentos para

iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:



a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una
marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene
derechos.” ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades participantes en
Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de
usuarios, proveedores, etc. OMPI

El Informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas
con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que
en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a
una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses
legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. NIC — CHILE
A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21
y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido
reglamento, en su primer pérrafo, letra a), sefiala: “Art. 22.- Sera causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella
haya sido realizada de mala fe. La inscripcion de un nombre de dominio se
considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el
nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre
por el cual el reclamante es reconocido.” Asimismo, hay que tener presente que
en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaria

produciendo una dilucion de la reconocida expresion “AMOR CIEGO”, que sirve



para identificar al exitoso dating show del mismo nombre y evidentemente se
inducira necesariamente a error a los usuarios. En sintesis, el criterio que
reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es
un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicacion a la
resolucion del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente
relevante en este caso, dado que mi mandante ha solicitada a registro la marca
comercial “AMOR CIEGO” ante el Departamento de Propiedad Industrial. C)

Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Esta teoria postula que el titular de

un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama,
notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoria
de la poblacion en un lugar determinado, son objeto de una especial proteccion, la
gue se amplia mas alla de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.
Evidentemente que la aplicacion de este criterio nos obliga a concluir que esta
parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio “AMORCIEGOVIP.CL",
debido a que “AMOR CIEGQ” es una expresién identificada con mi mandante a
nivel nacional. Por lo tanto, corresponde la aplicacion de este principio a la
resolucion del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio

“AMORCIEGOVIP.CL” a mi mandante. D) Criterio de la Creacién Intelectual del

Signo__Pedido. Es de toda ldgica y justicia que quien ha creado una

denominacion, en este caso el programa televisivo con el nombre de AMOR
CIEGO, como sefialamos en la primera parte de esta presentacion, pueda
ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez
que dicho dating show supuso cuantiosas sumas invertidas en infraestructura,

personal y otra serie de bienes tangibles y, por otro lado, dicho signo identifica al



espacio en cuestién, el cual ha tenido un gran éxito, constituyendo un verdadero
fendmeno mediatico y por lo tanto su nombre y fama resultan evidentes. E)

Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo. Este principio se

refiere a que tendrd un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de
algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos
productos y servicios. Pues bien, mi mandante ha sido la creadora del dating show
“AMOR CIEGO”, usando profusamente esta expresién e invirtiendo cuantiosas
sumas de dinero en él, lo cual también a su vez le ha reportado ingresos, mientras
gue la contraria en nada se relaciona al signo en cuestion, y por el contrario busca

simplemente impedir la inscripcion del dominio de autos. F) Criterio _de la

Identidad El criterio de la identidad establece que correspondera asignar el
nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro
derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo
anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a mi mandante, ya
que es ella quien ha utilizado la expresion “AMOR CIEGO” en el mercado, pues
identifica al famoso dating show de Canal 13, ha solicitado a registro dicha
expresion como marca comercial para distinguir servicios en clase 41, y ésta es
idéntica al dominio de autos. Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente
gue este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo
reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”: “El
criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe
asignar a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo...”. G) Criterio de
la Buena Fe Por ultimo, en el caso de autos debe considerarse que la solicitud

presentada por mi mandante para el nombre de dominio AMORCIEGOVIP.CL ha



sido formulada de buena fe y con Unico objetivo de proteger los derechos de
mi mandante y difundir en la web el exitoso y conocido programa emitido
por mi mandante, “AMOR CIEGO”. De esta forma, resulta evidente que Ud.
debe considerar la oposicion presentada por la contraria tiene como Unico objetivo
entorpecer la solicitud presentada por mi mandante. En efecto, como ya
sefialamos, la contraria no cuenta con ningun derecho, vinculacion o grado de
relacion con el dominio AMORCIEGOVIP.CL. En este sentido, cabe tener
presente, que como ya sefialamos y consta de los documentos que se
acompafian, el mismo sitio web oficial de la Red de Televisién Chilevisién S.A.
reconoce la existencia, creacion, fama, reconocimiento y emision del programa
“AMOR CIEGO* por parte de mi mandante.

CONCLUSION A la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente
los diversos argumentos antes indicados, asi como la fama y notoriedad del signo
“AMOR CIEGOQ?”, la solicitud de marca de la misma expresién, la amplia cobertura
mediatica que ha tenido este programa de Canal 13, consideramos que mi
representada es quien tiene el mejor derecho para obtener la asignacion del
nombre de dominio en disputa. Mas aun considerando que ha sido ésta quien le
ha otorgado proyeccion a la marca “AMOR CIEGO” y que la contraria sefiala ser
titular de una marca que ni siquiera ha solicitado a inscripcibn como nombre de
dominio en NIC-Chile, denotando su falta de legitimo interés en el dominio de
autos. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente
presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de
NIC-Chile, en cuanto a su formalizacién y a los plazos de interposicién de las

mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de solucion de conflictos de



asignacion de nombres de dominio, los que, como hemos revisado, concluyen
necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo en disputa.
Los nombres de dominio son la herramienta que permitira continuar con el
creciente y explosivo desarrollo de Internet, en la medida que constituyan el fiel
reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la
asignacion del dominio “AMORCIEGOVIP.CL” al demandado de autos, constituiria
una causal de error y confusién en el publico usuario y consumidor, que no se
condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la
Reglamentacion de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones
del comercio electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignacién del
dominio de autos sea fundamental para los intereses de mi representado. POR
TANTO, PIDO AL SENOR JUEZ ARBITRO, tener por presentada demanda en
juicio arbitral contra de RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A., ya
individualizado en autos, acogerla a tramitacion y en definitiva resolver el presente
litigio asignando el nombre de dominio “AMORCIEGOVIP.CL” a mi mandante, con
expresa condenacién en constas al segundo solicitante.

13. Que la primera solicitante acompafna los siguientes documentos, los que
fueron debidamente reiterados en el probatorio:
a. Copia simple del certificado de solicitud a registro marcario N° 799.704 “AMOR

CIEGO”, denominativa, en clase 41, de fecha 14 de Diciembre de 2007.

b. Copia impresa del sitio web http://amorciego.canall3.cl/

c. Impresion de comentario de espectaculos del periodista Larry Moe del diario
“Las Ultimas Noticias” de fecha 05 de abril de 2008,

http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2008/04/05/LUCSTTL31LUQ504.ht




m en el cual se reconoce la posibilidad de crear AMOR CIEGO VIP, siguiendo la
tendencia que ha establecido Canal 13 con los programas de reality show.

d. Copia impresa del sitio web www.chilevision.cl, que demuestra el
reconocimiento por parte de la contraria de que PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, es la creadora de la expresion “AMOR CIEGO” y le ha
otorgado fama y notoriedad.

e. Impresion del sitio web WWW.NIC.CL que demuestra que el dominio

amoraciegas.cl se encuentra disponible.

f. Resultado de busquedas en www.google.cl de “AMOR CIEGO” donde aparecen

sitios relacionados al programa de Canal 13. Cabe destacar en el 5° resultado
aparece un link del programa “SQP” perteneciente a Red Televisiva Chilevision,
cuya copia se acompafa en el nimero 5 de este listado.

CONSIDERANDO:

14. Argumentos expuestos por las partes.

a. Que ambos solicitantes, son canales de Television de larga y conocida
trayectoria.

b. Que la segunda solicitante sefala que a la largo del afio 2003 y 2004 desarrollo
un programa denominado “Amor a Ciegas”, expresion que tiene registrada como
marca bajo la clase 38, dentro de lo que distingue, esta Internet.

c. Sefiala también que “Amor a Ciegas” y “Amor Ciego”; son conceptualmente lo
mismo, y destaca la similitud gréfica fonética.

d. Sefiala la segunda solicitante que al agregar la expresion VIP, es una mera
calificacion de Amor Ciego.

e. Que esta en pleito con la primera solicitante, por la marca “Amor Ciego”, para la
clase 41, y que estan en actual disputa, ya que su mandante se opuso al
otorgamiento de dicha marca.

f. Cita varias disposiciones legales que ampararian su mejor derecho.



g. Acomparia articulos de prensa escrita, disco compacto con el programa de
television, pautas del canal, contratos de publicidad, y el registro marcario Amor a
Ciegas”. Que acreditan el vinculo con el concepto y marca Amor a Ciegas.

h. Sefala que tanto el primer como el segundo solicitante tienen el mismo publico
objetivo.

i. Que habria competencia desleal, aprovechandose de las falencias del sistema
de registro marcario, habria emitido el programa Amor a Ciegas, vulnerando sus
derechos marcarios.

j. Cita el Convenio de Paris y sefiala que hay riesgo de confusion.

k. La segunda solicitante expone la historia de la Universidad Catélica, del Canal
de Television respectivo y del programa Amor Ciego y su éxito, y su proyecciéon
natural a Amor Ciego Vip.

I. Acredita vinculos a través de la Television, Prensa, etc. Con el concepto Amor
Ciego Vip. Agregas gue este vinculo es un hecho publico y notorio.

m. Que la segunda solicitante pretende perturbarlo.

0. Que la segunda solicitante ha reconocido la fama y notoriedad del programa de
la primera solicitante.

p. Cita el, principio first come first served, con todas sus consecuencias.

g. Sefiala que solicito la marca amor ciego.

r. Que invirtieron cuantiosas sumas en amor ciego.

s. Cita fallo viiasdelmaipo.cl que acoto que el nombre de dominio debe
asignarse a quien tiene estrecha vinculacion con el mismo.

t. Que la segunda solicitante sélo quiere entorpecerlo.

u. Que la segunda solicitante no demuestra legitimo interés en el nombro dominio.
15. Andlisis de lo sefalado.

a. Conflicto de marca comercial con nombre de dominio: Los principios para
solventar este conflicto, esta sentenciador los dio en el fallo farmacias.cl,
sentencias que sefala lo siguiente: “(...) € riesgo de confusién en e mercado y €
riesgo de asociacion, los que seran analizados, por estar implicitos en la argumentacion
del segundo solicitante.

El primero, de confusién en e mercado, es un principio aplicable a las marcas famosas,



como lo es, por lo demas, Farmacias Ahumada, ya que una nueva marca o nombre de
dominio, puede provocar confusion con la marca notoria. Para que se dé esta situacion, se
requiere de dos requisitos: “identidad de los signos en conflicto” y * similitud o identidad
de los productos a que se refiere”, e primero, se da evidentemente en este caso, la
diferencia entre “farmacias.cl” y “farmacias.cl” es minima; pero no se visumbra la
identidad de producto, en efecto, de los antecedentes de autos, las actividades del primer
solicitante y del segundo, no tienen relacion alguna. Mas aun, esto podria variar s la
marca Farmacias Ahumada, fuera inscrita en la clase 38, Telecomunicaciones, del
Clasificador Internacional de Productos y Servicios para e Registro de Marcas, ya que
indicaria una inequivoca actitud de proteger la marca registrada en e mundo virtual, lo
gue no consta en ninguno de |os Registros Mar carios acompafados.

El segundo riesgo, de asociacién, no previene la confusion de productos, sino que estos se
asocien, ya gue una persona ajena a la marca famosa, se podria aprovechar de la
reputacion de ésta, perjudicando al titular de la marca conocida. S bien en este caso, no
serequiere la identidad de producto, se requiere la identidad de los signos en conflicto, 1o
gue se da en este caso, como se expuso en el parrafo anterior; no obstante, para que este
riesgo sea real, necesita de las siguientes condiciones: a) Que la marca tenga caracter
renombrado; b) Que se produzca aprovechamiento ilicito de la reputacion del signo
anterior; ¢) Que @ aprovechamiento ilicito se haga en beneficio propio o de un tercero (al
respecto veéase Factbook Comercio Electronico, Davara&Davara Asesores Juridicos,
Editorial Aranzadi, afio 2001, paginas. 120 y sgtes.). En € presente caso, € requisito a) es
evidente, pero no asi b) y ¢), ya que como se explico en la letra a) del presente ordinal, no
se vidumbra aprovechamiento ilicito de una palabra genérica de una marca famosa, y S
no hay aprovechamiento ilicito, menos sera en beneficio personal. Lo que se corrobora con
el aserto del primer solicitante, en e sentido de que al inscribir el dominio pretende
“desarrollar un directorio de farmacias en Internet” , 1o que no fue rebatido por € segundo
solicitante y nada tiene que ver con el negocio de este Ultimo. Por lo que no se visumbra el
riesgo de asociacion.”.

Como se ve, son dos los riegos que existen, confusién y asociacién de
mercado, ambos parten de una misma base, y esa es que la marca del que

invoca la vulneracion de su derecho, sea famosa o notoria, es decir: “En términos



generales puede sefialarse que la marca notoria es aquel signo que en atencién a
su uso difundido ha llegado a ser conocida por un segmento relevante de los
consumidores a los que dicho signo esta dirigido”. (Derecho Marcario, Marcos
Morales Andrade, Editorial Cono Sur, pag. 749, en el mismo sentido fallo dap.cl:
“ya que por marca notoria entendemos que es aquel signo que en atencién a su uso difundido ha
llegado a ser conocido por un segmento relevante de los consumidores a los que dicho signo esta
dirigido” y fallo police.cl:;, “marca famosa y notoria, posicionada comercialmente por
mas de dos décadas en nuestro pais, conocimiento que es el resultado de afios de
esfuerzo, trabajo e inversion por parte de los solicitantes del dominio de autos”.

La marca del segundo solicitante, “amor a ciegas”, no es famosa, corresponde a
un programa de television de hace algunos afios, cuyo nombre era precisamente
“amor a ciegas, que corresponde exactamente a la marca cuya vulneraciéon se
invoca, pero no podemos decir que tuvo o tiene el arraigo suficiente, para
posicionarse en la cultura televisiva nacional, como otros programa del mismo
canal, que cita el propio segundo solicitante, por ejemplo, Chilenazo. Ahora en
dicho fallo, farmacias.cl, se cita expresamente, el caso de que la marca estuviese
inscrita en al clase 38 y su importancia, hecho que invoca el segundo solicitante.
Este criterio, muy relevante y utilizado por este arbitro en varias ocasiones, se da
dentro del mismo supuesto, marca famosa, el que como se dijo, no se da en la
marca invocada por el segundo solicitante, o incluso se ha usado este criterio,
clase 38, en caso de que de que una de las partes no tenga argumento de peso
alguno, y el segundo tenga la marca en clase 38, lo que a llevado a este arbitro a
inclinarse en favor del titular de la marca, pero en esta caso particular, la expresion
del programa del primer solicitante, “amor a ciego”, tiene mayor fama que la del
segundo solicitante, “amor a ciegas”, o que si es un argumento relevante, para
prescindir de este criterio marcario en el ambito de Internet.

Por su parte el segundo solicitante, imputa al primer solicitante, el solicitar “amor a
ciegas en clase 41", aprovecharse del tiempo que durara el juicio marcario, unos
dos afos segun expone, ya que el segundo solicitante se opuso a dicha solicitud
marcaria, y mientras dura este juicio, emitir los programas de Television abierta.

En lo que a este respecta, es ajena a la competencia de este arbitro, dicho tipo de



argumentacion, ya que debera ser resuelta en le respectivo juicio marcario, por lo
gue no emitira pronunciamiento alguno en lo que a ella su respecta.

b. Conflicto relativo al nombre de dominio en discusion: En virtud de lo expuesto,
la disputa debe resolverse dentro del ambito de los nombres de dominio, utilizando
el reglamento respectivo.

Dentro de este ambito, el primer solicitante, le imputa al segundo solicitante, el
oponerse con el objeto de trabar sus desempefio, al respecto debemos sefalar
gue el segundo solicitante, se opuso a la solicitud de marca del primer solicitante,
Se 0puso en un juicio anterior, amorciego.cl, segun consta en fallo acompafiado
por el primer solicitante, y se opone ahora en el presente litigio, amorciegovip.cl,
esto indica una actitud inequivoca del segundo solicitante, de oponerse al primer
solicitante, utilizando los mecanismos legales, y con fundamentos plausibles, por
lo que no se vislumbra la actitud de meramente oponerse.

Ahora, las normas pertinentes del Reglamento de Nombres de dominio, son los
articulos 14 y 22 del reglamento de Nic Chile.

El articulo catorce obliga al primer solicitante a verificar si: “(...) el nombre de
dominio no contraria la normativa sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y dela ética mercantil (...)". Y agrega: “(...)NIC Chile, sin estar obligado
a dlo, podra solicitar € pronunciamiento de un arbitro, a costa del solicitante, de acuerdo
a las normas del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Anexo 1 de esta
reglamentacion, en aquellos casos que € dominio solicitado wulnere y contrarie
ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se
suspendera la tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia
correspondiente. (...)” . En lo que esto Ultimo respecta, Nic no gjercicio la faculta de
solicitar pronunciamiento previo de un arbitro, lo que no reviste de legalidad € acto, pero
da indicios de que la marca del segundo solicitante no es famosa. Por otro lado, respecto a
la normativa de abusos de publicidad, € segundo solicitante no le imputa vulneracion
alguna de estas normas al primer solicitante, y en el hecho al verificar la normativa vigente,
ley 16.643, no se constata su vulneracion en forma alguna. Finalmente respecto a
competencia desleal, no habria infraccion a esta normativa ya que el primer y el segundo

solicitante, no estdn actualmente compitiendo, por o menos en lo que respecta a los



programas de television que sustentan las respectivas pretensiones, en efecto €l programa
“amor a ciegas’ es de los afios 2002 a 2003, como informa el segundo solicitante, y €
programa televisivo “amor ciego”, es del afio 2008 como informa el primer solicitante, 1o
gue no fue objetado por ninguna de las partes. Finalmente, en lo que respecta a la violacion
de la ética, mercantil, ya fue analizada y desechada en los parrafos anteriores, sea por
incompetencia, sea por que no se estimo que la hubiese.

Por su parte, € articulo 22 del Reglamente de Nic Chile, este sefiala lo siguiente:

“Sera causal de revocacion de un nombre de dominio € que su inscripcion sea abusiva, 0
gue ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

a. Que & nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos € reclamante, 0 a un nombre por €l
cual el reclamante es reconocido.

b. Que €l asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea
taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio
objetado:

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito e nombre de dominio con €l
proposito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del
nombre de dominio al reclamante 0 a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo € reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio,

b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al titular dela
marca de producto o servicio reflgjar la marca en e nombre de dominio correspondiente,
siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta
pauta de conducta.

c. Que se haya inscrito e nombre de dominio con € fin preponderante de perturbar o
afectar |1os negocios de la competencia.

d. Que usando & nombre de dominio, € asignatario de éste, haya intentado atraer con
fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o0 a cualquier otro lugar en linea,
creando confusion con la marca del reclamante.

Sn perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y
demostrar que €l asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a. Que @ asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intencién auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo
ese nombre,

b. Que & asignatario del nombre de dominio sea cominmente conocido por ese nombre,
aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacion, y



c. Que € asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio ("fair use"),
sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con € fin de confundir alos
consumidores.

S d resultado del procedimiento de mediacion y arbitraje respecto de una solicitud de
revocacion fuere favorable al reclamante, NIC Chile procedera a transferir el dominio a
éste, quien debera cumplir con los requisitos de asignacion, esto es, el pago de la tarifay
el envio de la documentacion respectiva, dentro del plazo de 30 dias. S asi no lo hiciere, €
dominio sera eliminado”.

Aplicando esta norma analdgicamente, podemos extraer lo siguiente:

- respecto a la posible inscripcion abusiva, de los tres requisitos copulativos que
da la norma, el primero se da en forma parcial, el nombre de dominio
“amorciegovip”, es similar a la marca “amor a ciegas”, pero no podemos decir que
sea engafosamente similar, ni menos que el segundo solicitante sea reconocido
por este nombre de dominio.

- Respecto a los intereses legitimos, concepto que este arbitro analizo en el fallo
“elmercuriomiente.cl, estableciendo lo siguiente: “Previo a analizar este punto, es
necesario sefialar que la norma podria interpretarse de dos maneras, la primera,
qgue hace sindnimos el termino derecho e intereses legitimos, y la segunda, que le
da el alcance de términos complementarios pero no sindnimos, en cuyo caso
interés legitimo seria el genero y derecho la especie. Sin embargo, es necesario
tener presente que el género interés juridico, debiera tener alguna connotacion
legal, por lo menos alusiva a un germen de derecho o un derecho eventual.

- En la primera hipétesis, caso en que derecho e interés legitimo son sinénimos, la
pregunta a analizar es si la demandada tiene derecho al nombre de dominio,
Habria que aclarar, para efectos del fallo, el tipo de derecho que se tiene sobre el
nombre de dominio. Este es sobre una cosa incorporal (art. 584 del Codigo Civil) y
de caracter patrimonial. Se discute si son derechos reales o una categoria propia
de bienes sobre los que recae, como lo expuso el jurista Edmund Picard, que los
llama “derechos intelectuales”. Debate que es ajeno a este fallo y seria propio de
un trabajo de caracter doctrinario.

Este sentenciador no llega al convencimiento de que sea un derecho personal,
como lo sostiene la demandada, ya que estos se caracterizan por tres cosas, (1)
un acreedor que pueda exigir la prestacion del deudor, (2) un sujeto pasivo, que es
la persona que debe procurar al acreedor un beneficio determinado, y (3) un



objeto sobre el que recae, la prestacion de una cosa o en una abstenciéon. De
estos elementos, no aparece la prestacion ni el sujeto pasivo: Salvo que se
considere al sujeto pasivo a la sociedad toda, pero esto ultimo es propio de los
derechos reales, segun lo indica el insigne jurista Planiol.

Por lo que tenemos un objeto el nombre de dominio, y un sujeto el titular del
derecho, lo que, como se dijo mas arriba, es propio de los derechos reales o de
una categoria especial de derechos, segun como se mire.

No obstante lo anterior, el sentenciador concuerda con la demandada, en el
sentido de que el Derecho Marcario, no es obligatorio en el &mbito de Internet, ya
gue los principios y finalidades de los nombres de dominios y las marcas no son
los mismos, no obstante, de que en ciertos momentos se produzcan contactos
entre las normas de ambos mundos.

Aclarado el punto, queda ver si el derecho en cuestién, fue adquirido, y en que
forma, originaria o derivativa.

Originaria:

La adquisicién seria originaria si el derecho se unié al sujeto directamente y de un
modo autbnomo, no habiendo relacion juridica con determinada persona,
implicaria que el nombre de dominio habria sido creado por la demandada. Al
respecto, el sujeto pasivo ha dicho que el nombre de dominio no es de su
creacion, sino que el termino elmercuriomiente, se genero en el movimiento
estudiantil por la reforma universitaria, mediante el despliegue de un lienzo en el
frontis del Campus de la Universidad Catdlica, el 11 de agosto de 1967, en cuyo
anverso se escribio la frase El Mercurio Miente. Es mas, a partir de la copiosa
documentacion acompafada por ambas partes, se puede inferir con algun grado
de certeza, que el autor intelectual de dicha frase seria don Miguel Angel Solar,
Presidente de la Federacion de Estudiantes de la Universidad Catolica de la
época.

Los Unicos modos de adquirir originarios sobre cosas incorporales son la
prescripcion y la ley.

Con relacion a la prescripcion, es posible que la demandada este en vias o
hubiese ganado por prescripcion el derecho sobre el nombre de dominio, pero



esta debe alegarse, como lo exige perentoriamente el articulo 2493 del Codigo
Civil, cosa que no hizo.

Tampoco se vislumbra alguna ley que fundamente el derecho de la demandada,
por lo que se descarta esa via de adquisicion.

Por lo que no hay derecho originario alguno sobre el nombre de dominio.
Derivativa:

La adquisicion seria derivativa si el derecho se hubiese adquirido en la relacion
con otro, el cual el cual lo deriva a favor del titular. Tendria que haber operado la
tradicion o la sucesion por causa de muerte, Unicos modos derivativos aplicados a
los derechos incorporales.

No consta en autos tradicion ni sucesion por causa de muerte, que justifique
juridicamente la titularidad del derecho por parte de la demandada.

Por lo que no hay derecho derivado alguno sobre el nombre de dominio.

Lo anterior descarta que la demanda tenga derecho alguno sobre el nombre de
dominio.

- En la segunda hipdétesis, caso en el que derecho e interés legitimo no son
sindnimos, la pregunta a analizar es si la demanda tiene un derecho eventual o0 un
germen de derecho sobre lo disputado. Esta por lo demas, es la linea de la
defensa de la demandada.

Al respecto sefala la demandada, que la frase, elmercuriomiente, es una especie
de reclamo del estudiantado por la falta de cobertura de los medios sociales hacia
sus intereses y expectativas, por lo que su derecho de alguna manera se
sustentaria en el ser estudiantes, los que estarian ejerciendo la reivindicacion
propia de estos, mediante el uso de un espacio ad hoc para manifestar sus
inquietudes.

Lo primero que salta a la vista, es que esta interpretacion es discutible, ya que a
partir de la documentacion acompafiada por las partes, pareciera ser que la frase
produjo un gran impacto social, no por implicar un medio apto de comunicacion del
estudiantado, sino que, fue una especie de reconocimiento publico al hecho de
gue se estimaba por un sector social, que de alguna manera el Diario El Mercurio,
habria apoyado abiertamente a las clases pudientes, en desmedro de las menos



acomodadas, oponiéndose a los cambios sociales que se impulsaban en dichos
afos, una especie de “al fin alguien lo dijo”. De lo anterior se desprende que no es
efectivo que la frase reivindique espacios para que el estudiantado se exprese.
Por lo que se descarta este argumento. Por lo demas, aunque asi fuese, no es un
argumento que de la idea de un germen de derecho o derecho eventual. Sino que,
mas bien constituye un fundamento de tipo sociologico que permitiria explicar el
origen de la frase pero insuficiente para sustentar juridicamente una posicion.

El que se exija un germen de derecho o un derecho eventual, implica que, estando
el derecho en formacion el ordenamiento le otorga alguna clase de proteccién, por
ejemplo, debe estar la voluntad de los sujetos manifestada en conformidad a la
ley, un acto juridico, etc. No habiendo ninguna ley que proteja la situacion de la
demandada, no podemos decir que estemos frente a un derecho eventual.
Sumado a que el tunico germen de derecho de la demandada seria la prescripcion,
la que no fue alegada, requisito indispensable para tenerla en cuenta, por expreso
mandato legal.

Lo anterior descarta la existencia de un interés legitimo”.

Analizando la cuestion: Si derecho implica lo mismo que interés legitimo, el
sustento del primer solicitante, es un programa de television famoso, y una marca
en disputa, por lo que no podemos decir que tenga un derecho propiamente tal,
mas bien un germen de derecho.

Ahora, si derecho e interés legitimo implican términos distintos, podemos decir que
tiene un interés legitimo, derivado precisamente del germen de derecho
sustentado en de la marca en disputa “amor ciego”, argumento al que se suma un
programa famoso, “amor ciego”; lo que no da derecho pleno, pero si un
antecedente plausible.

- Finalmente se requiere que el nombre de dominio se haya inscrito o se utilice de
mala fe, como ya se dijo, este arbitro no vislumbra mala fe ni en el primero ni en el
segundo solicitante.

Como se ve, no se dan a plenitud los requisitos del articulo 22 del Reglamento.
Incluso el articulo 22, contiene presunciones de mala fe:

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito e nombre de dominio con €l
propésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcién del



nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo € reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio,

b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflgjar la marca en e nombre de dominio correspondiente,
siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta
pauta de conducta.

c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con € fin preponderante de perturbar o
afectar |os negocios de la competencia.

d. Que usando €l nombre de dominio, €l asignatario de éste, haya intentado atraer con
fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o0 a cualquier otro lugar en linea,
creando confusion con la marca del reclamante.

Todas estas presunciones tienen elementos implicitos de competencia y marca

famosa, ninguno de los que se dan en autos, como ya se expuso.

c. Ahora, que es lo queda para ser analizado, es que el segundo solicitante le
imputa al primer solicitante, el solicitar un nombre de dominio en disputa, sabiendo
gue hay una marca comercial “amor a ciegas”, de similares caracteristicas. Al
respecto caben lo siguientes comentarios: la relacion entre la marca “amor a
ciegas” del segundo solicitante y “amorciegovip.cl”, nombre de dominio en disputa,
no es tan clara, se suma a lo anterior que la marca “amor a ciegas” del segundo
solicitante, no es famosa, y que los litigantes, no estdn en competencia por estos
conceptos, lo que le quita peso a esta argumentacion, ya que faltando estos
requisitos, sobre todo la fama, no es posible aplicar criterios marcarios a la
Internet, que es precisamente lo que ha sustentado gran parte de la
argumentacion del segundo solicitante.

16. De ahi que este arbitro hace suya la opinidn del &rbitro Agustin Castellon, en la
disputa entre las mismas partes, por el dominio “amorciego.cl”, no vislumbrando
motivos para no aplicar el principio “first come first served”.

17. Por lo que en virtud de lo expuesto y los criterios de equidad que obligan a
este arbitro.

Y TENIENDO PRESENTE:

lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

Asignase el nombre de dominio “amorciegovip.cl” a la parte PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, sin costas, ya que hubo evidente motivo



plausible para litigar.

Notifiquese la resolucién por correo electrénico a las partes y a NIC Chile, como
expresamente se autorizo en el punto quinto de las Bases de Procedimiento, y no
fue objetado por ninguna de las partes.

Resolvio el Juez Arbitro abogado Pablo Céanovas Silva.

Firman como testigos Monica Guzman Dodis y Josefina Gonzéalez Beaumont.

Juez Arbitro.



