En Santiago de Chilea 7 de marzo de 2008.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO8291 de fecha 30 de octubre de 2007 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver e conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “solterossincompromiso.cl”, designacion que acepté con fecha 31 de
octubre de 2007, y que fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por
correo electronico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Ivan Araos Mancilla, rut 11.616.745-K, con domicilio en
esta ciudad de Vifiadel Mar, Montafia 732 departamento 25 de la comuna de Viia del Mar,
correo €electrénico iaraos@vtr.net; 2) La Pontificia Universidad Catdlica de Chile, rut.
81.698.900-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por € abogado don Matias
Somarriva Labra y don Eduardo Lobos Vajovic, con domicilio en esta ciudad, Avenida
Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electronico

elobos@sargent.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitrge es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“solterossincompromiso.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

Que afojas 18 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas
de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia arbitral con
lainasistencia de don Ivan Araos Mancilla a quien le fue notificada el acta de comparendo,

segun consta afojas 19 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de don Ivan Araos Mancilla.

Consta a fojas 42 y siguientes de autos, que don Ivan Araos Mancilla argumentd su mejor
derecho sobre e nombre de dominio en disputa, sefialando que laidea de iniciar un negocio
con el nombre de solterossincompromiso nace de una experiencia en otro pais, Australiay
Estados Unidos, es un proyecto nuevo, no conocido en éste pais, su principal objetivo es
gue hombres y mujeres se conozcan e interactlen entre si, a fin de no difundir esta idea es
gue ha querido mantener e maximo de reserva en el tema. Agrega que se ha sabido que
existe otro dominio casi idéntico a este con fines de lucro para vender e dominio, se ha
contactado la srta. Claudia Méndez Massardo de Sargent & Krahn con e propdsito de
llegar a un acuerdo respecto de este dominio, se ha tomado la decision de iniciar
conversaciones para ceder este dominio siempre gue acceda a algunas peticiones formales,
gue se han puesto en contacto con €l estudio de abogados Silva & Cia. Quienes le han

recomendado terminar este tema a més breve plazo.

1.5.2 Planteamientos de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile representada por
Sargent & Krahn.
Consta a fojas 39 de autos que don Matias Somarriva Labra en representacion de la

Pontificia Universidad Catdlica de Chile presentd escrito de planteamientos argumentando



su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en la historia de la Pontificia
Universidad Catolica de Chile, fundada el 21 de julio 1888. Ademas forman parte de ella el
Club Deportivo, €l Hospital Clinico y el Canal 13 que corresponde a uno de los dos mas
tradicionales e importantes, el Duoc-UC, la Federacion de Estudiantes y la Fundacién de
Vida Rural. Sefiala que la Universidad Catdlica de Chile es una de las mas antiguas del
pais, ha creado una tradicion de prestigio y excelencia académica y ha colaborado con el
crecimiento de nuestro pais al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor
gue ha sido reconocido tanto a nivel naciona e internacional. Por otra parte sefiala que
Cana 13 o més exactamente Corporacion de Television de la Pontificia Universidad
Catdlica de Chile, es un canal de television chileno privado , que se transmite através de la
sefial 13 (Santiago) abierto, y en el canal 22 de compahias de cable. Sefida que “Solteras
sin compromiso” corresponde a una de las secciones méas populares del programa que
Canal 13 “Sabados Gigantes’, gue comenzo a trasmitir en agosto de 1962 bajo €l nombre
de Show Dominical. Durante su prestigiosa historia, éste programa Unicamente ha sido
animado por Mario Kreutzberger, mas conocido como don Francisco, y hasta € dia de hoy
se transmite semanalmente por la sefial de su mandante. Producto del éxito indiscutido del
programa en Chile, Mario Kreutzberger inici6 un desafio mayor, a decidir su
internacionalizacion, asi €l 12 de abril de 1986 fue transmitido €l primer Sdbado Gigante
para e publico hispano de estados Unidos, a través de la cadena Spanish Internacional
Network (SIN), actualmente Univision. Durante 1986 a 1992, el programa fue realizado
tanto en Chile como en estados Unidos, utilizando contenidos de ambos paises de manera
simultanea. Desde 1999, Canal 13 incluyd un nuevo segmento a programa —con
contenidos producidos integramente en el pais-, conducido por Vivi Kreutzberger, hija del
histérico animador del programa. En consecuencia, para nadie puede ser gjena la fama de
este programa y la de todas sus secciones y concursos. Como ya se sefid@, y es un hecho

publico y notorio, Solteras sin Compromiso, era uno de los espacios mas populares dentro



de Sadbados Gigantes, que tenia un popular jingle conocido por todo Chile, en donde se
presentada una serie de varones atractivos en shorts y camisas gustadas y la idea era que
uno de estos muchachos se formara una pareja con algin miembro femenino del puablico.
De hecho tan famoso es €l sefialado espacio que de ali sali6 la popular cancién “la colita’,
donde se hacia a los hombres bailar mostrando precisamente lo que hace alusién dicha
canciéon. Posteriormente este popular espacio termind, pero hace algunos afios, en la
seccién chilena de Sdbados Gigantes, conducido por la hija de “ Don Francisco” se hizo un
“remake’ de Solteras sin Compromiso, denominado Solteras y Solteros, que se ha
transmitido desde entonces, siendo el espacio mas visto de dicho programay que tenia el
mismo concepto. Sefiala que ha sido su mandante quien le ha otorgado famay notoriedad
al juego de palabras “Solteras sin Compromiso”, y nadie podra imaginarse otra cosa al oir
estas palabras. Tomando en consideracion lo anterior, seflala que es necesario que se
disponga de una efectiva proteccion para una expresion que es reconocida y famosa por
todo Chile, de manera que s se le concede e nombre de dominio en disputa a la
contraparte se estaria causando un grave perjuicio a su mandante, permitiendo que un
tercero que en nada se relaciona con ella, sague provecho de la notoriedad y fama de que
goza el popular espacio Solteras sin Compromiso. En cuanto a los registros marcarios,
sefida que su representada se ha preocupado de registrar como marca comercia la
expresion que identifica este exitoso espacio, esto es “Solteras sin Compromiso” bajo los
registros 776.953, para distinguir servicios en la clase 38, Solterasy Solteros para distinguir
servicios en laclase 38 y 41. Agrega gue es reconocida la actitud de los usuarios de Internet
de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. Agrega que su mandante
es titular de los siguientes nombres de dominio relacionados. solterassincompromiso.cl,
solterassincompromiso y solterossolteras.cl. Sefiala que la vinculacion entre el nombre de
dominio solicitado y el programa de television, que dicha expresion coincide de manera

casi exacta con el nombre de dominio que la contraria pretende registrar asu favor. Agrega



gue en lo Unico que difieren es el género del adjetivo “solteros’, que en el caso del popular
espacio televisivo es de género femenino y en el caso del nombre de dominio en conflicto
es masculino. Sin embargo esto no permite diferenciar adecuadamente ambos dominios,
pues e conjunto de palabras es un concepto atribuible como creacion intelectua a su
mandante, en tanto intente distinguir la idea de “empargjar” a hombres y mujeres solteras,
ergo, es indiferente el género del adjetivo, pues la idea en su conjunto es evocativa a un
famoso espacio del programa Sabado Gigantes. Sefidla que su mandante actualmente es
titular de dos nombres de dominio préacticamente idénticos a que estd en disputa
solterassincompromiso.cl y solterasincompromiso.cl, lo que permite demostrar €l interés de
su mandante en e dominio de autos. Sefidla que la sola diferenciacion en el género del
adjetivo “solterog/solteras’ no es suficientemente distintivo como para que se distinga, por
una parte, e espacio televisivo, y por otra, e nombre de dominio en disputa, en
consecuencia un usuario de Internet al verse enfrentado al nombre de dominio en disputa
l6gica y obviamente lo asociara con Sdbados Gigantes y con Canal 13 o deducira que se
trata de un sitio de propiedad de su mandante 0 que se encuentra en uso previa autorizacion
o licencia de su representada, incurriendo en error y confusién, ya que, e nombre de
dominio es préacticamente idéntico al nombre de dicho espacio televisivo, que ademas ha
sido debidamente registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial. Agrega gque
tomando en cuenta la famay notoriedad del espacio de television Solteras sin Compromiso,
la contraria no puede haber desconocido la fama y notoriedad de esta expresion para
identificar el programa transmitido por Cana 13. Sefiala que resulta evidente que aqui
existe un intento de apropiacién indebida de una expresion notoria y famosa cuyo creador
es su representado. En cuanto alos antecedentes de derecho, cita el criterio de latitularidad
sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, cita las Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la

Corporacion de Nombres y NUmeros Asignados a Internet "ICANN", gue reconoce como



aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion, también cita e Informe Fina de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que establecen que en e procedimiento de
revocacion de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que €l
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que €l titular del
dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre é, o cuando se ha registrado €
dominio de malafe. A mayor abundamiento, sefiala que dichos criterios han sido recogidos
por los Articulos 20,21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile. También cita el Criterio de la
Notoriedad del Signo Pedido, €l Criterio de la Creacién Intelectual del signo pedido, y cita
el Convenio de Paris en su articulo 6 y 10 bis. Explica que las marcas famosas y notorias,
como es € caso de "Solteras sin Compromiso” han de protegerse especiamente por los
paises miembros de la Unién, toda vez que de su explotacién no autorizada se deriva, por
un lado la dilucion del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, €l
aprovechamiento de una notoriedad gjena para promocionar productos v servicios que no
han contribuido a la creacion de dicha notoriedad. con los consecuentes perjuicios que €ello
acarrea a titular de la marca famosa y notoria Finalmente para acreditar su mejor
derecho sobre e nombre de dominio en disputa, acompafna los siguientes documentos:
Copia simple de certificados de registros marcarios ya individualizados; copia impresa de
los registros de nombres de dominio obtenidos de nic.cl ya individualizados; impresion de
la pagina web lun.com en donde se muestra relacion entre Sadbados Gigantes y el espacio
Solteras sin Compromiso; impresion de la pagina web cuarta.cl en donde se muestra
relacion entre Sabados Gigantes y e espacio Solteras sin Compromiso; impresion de la
pagina web atico.cl donde se muestra relacion entre Sabados Gigantes y el espacio Solteras
sin Compromiso; impresion pagina web nuestro.cl donde se muestra relacion entre Sabados
Gigantesy el espacio Solteras sin Compromiso.



|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Ivan Araos Mancilla.

Consta a fojas 47 de autos, que don Ivan Araos Mancilla evacud respuesta, sefialando que
las marcas son derechos legales a uso exclusivo de un periodo de tiempo, en el caso de
Solteras sin Compromiso fue inscrito y aceptado dentro de la clase 38, servicios de difusiéon
de programas hablados, radiados y televisados. Sefiala que se ha tomado la decision de
continuar con el proyecto inicial, solterossincompromiso.cl es y sera un sitio de Internet
gue representara a los solteros de Chile como un lugar de encuentros, €l método esta alin en
reserva hasta que se completen las diligencias legales para proteger este proyecto. Agrega
gue solterossincompromiso.cl es un nuevo desafio, actual, con una vision moderna y
gustada a nuestra cultura, € grupo de personas a las que van a llegar es muy amplio, €l
método es directo y por sus politicas de privacidad en ningln caso pretende ser una copia
de una version antigua de un programa de television que sus padres disfrutaban hace 4
décadas y que actuamente ya no se exhibe. Agrega que no es un hecho que todos los
programas de television antiguos sean conocidos por nuestra generacion, no es un hecho
gue el programa de television solteras sin compromiso se asocie a una pagina web, ya que
segun una pequefia encuesta, las personas que de alguna forma recordaban € programa de
Sabados Gigantes, sélo lo asocian a Don Francisco, mas aln cuando se les pregunta si
pudieran encontrar ese programa de television en la web, la respuesta es que cuando
ingresaron a buscador google.com, no encontraron ningln indicio para esta frase tan
famosa. Agrega, que quizas los tiempos han cambiado, los medios de television ya no
pueden competir con una generacion de internautas que no tienen tiempo para sentarse a
ver un programa nacional, el uso de la tecnologia esta en un creciente auge y con €llo,
personas emprendedoras crean proyectos innovadores que lamentablemente son criticados



por empresas multimillonarias que lo Unico que pretenden es opacar la creatividad de estas

nuevas ideas.

1.6.2 Respuesta de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile representada por Sargent
& Krahn.

Consta que a fojas 49 de autos, la Pontificia Universidad Catolica de Chile representada por
Sargent & Krahn evacud el tradado conferido, sefidando que e demandado reconoce
expresamente su decision de ceder los privilegios de ser e primero en adquirir este
dominio. Agrega que con ello €l primer solicitante demuestra no tener interés alguno en el
nombre de dominio en disputa, y su Unico interés estaria sujeto a un eventual resarcimiento
econémico que pudiera obtener de su parte. En éste sentido sefidla que recibid via mail
propuestas de la contraria para vender su solicitud por montos totalmente impagables
($100.000.000) y sin fundamento alguno. Sefiala que el primer solicitante ha sefialado que
su meor derecho emanaria de un supuesto proyecto con un socio de nacionalidad
australiana, pero no ha sido capaz de acompafiar en estos autos ningin documento o
antecedente en virtud del cual pueda acreditar algun tipo de vinculacion con el dominio en
disputa. Reitera que su representado cuenta con una serie de registros marcarios cas
idénticos al dominio en disputa, de esta manera resulta evidente que cualquier usuario de
Internet enfrentado ala dominio solterosincompromiso pensara ldgicay razonablemente que

se trata de un nuevo dominio de su mandante. .-

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-

A fojas 52 de autos, con fecha 16 de enero de 2007, no existiendo diligencias pendientes, se
cito a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta
certificada.-



Il PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Seencuentraacreditado en autos, fojas 2, que don Ivan Araos Mancilla con fecha 11
de agosto de 2007 solicitd el nombre de dominio “solterossincompromiso.cl”. También, se
encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Pontificia Universidad Catdlica de Chile
representada por Sargent & Krahn lo solicité con fecha 29 de agosto de 2007.-

1.2  Que don Ivan Araos Mancilla argumentd su mejor derecho sobre € nombre de
dominio “solterossincompromiso.cl” , en la idea de iniciar un negocio con el nombre de
solterossincompromiso idea que nace de una experiencia en otro pais, Australiay Estados
Unidos, sefidla que es un proyecto nuevo, y que su principal objetivo es que hombres y

Mujeres se conozcan e interactlen entre si.

1.3  Por su parte la Pontificia Universidad Catdlica de Chile representada por Sargent &
Krahn fundamenta su mejor derecho en la historia de la Pontificia Universidad Catolica de
Chile, y en el Canal 13. Fundamenta que “Solteras sin compromiso” corresponde a una de
las secciones més populares del programa que Canal 13 “Sdbados Gigantes’ animado por
Mario Kreutzberger, mas conocido como don Francisco. Agrega que, para nadie puede ser
gena la fama de este programa y la de todas sus secciones y concursos. Posteriormente,
hace algunos afios, en la seccién chilena de Sadbados Gigantes, conducido por la hija de
“Don Francisco” se hizo un “remake” de Solteras sin Compromiso, denominado Solterasy
Solteros, que se ha transmitido desde entonces, siendo € espacio més visto de dicho
programa y que tenia e mismo concepto. Fundamenta que le ha otorgado fama y
notoriedad al juego de palabras “Solteras sin Compromiso”, y nadie podra imaginarse otra
cosa a oir estas palabras. Fundamenta que es titular de las marcas “Solteras sin

Compromiso” paradistinguir servicios en laclase 38y Solterasy Solteros para distinguir



servicios en la clase 38 y 41. Ademés es titular de los siguientes nombres de dominio
relacionados. solterassincompromiso.cl, solterasincompromiso.cl y solterossolteras.cl.
Sefidla que la expresion del programa de television coincide de manera casi exacta con el
nombre de dominio que la contraria pretende registrar a su favor, que lo unico que difieren
es el género del adjetivo “solteros’, que en el caso del popular espacio televisivo es de
género femenino y en & caso del nombre de dominio en conflicto es masculino. Sin
embargo, fundamenta que esto no permite diferenciar adecuadamente ambos dominios,
pues el conjunto de palabras es un concepto atribuible como creacion intelectual, en tanto
intente distinguir la idea de “emparejar” a hombres y mujeres solteras, es indiferente el
género del adjetivo, pues la idea en su conjunto es evocativa a un famoso espacio del
programa Sabado Gigantes. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita € criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, cita las
Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet "ICANN", cita el Informe Final
de la Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual (OMPI), A mayor abundamiento,
sefidla que dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20,21 Y 22 del Reglamento
de NIC-Chile. También cita €l Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, €l Criterio de la
Creacion Intelectual del signo pedido, y cita el Convenio de Paris en su articulo 6y 10 bis.

1.4  Que de la documentacion acompafiada y no objetada se encuentra acreditado en
autos que la Pontificia Universidad Catolica de Chile es titular de dos registros marcarios
de la denominacion “Solteras Sin Compromiso”, marcas que, Si bien no es idéntica al
nombre de dominio en disputa “solterossincompromiso.cl”, si es engafiosamente similar a
ésta, atendido que la Unica diferencia es el género, en e primer caso femenino, y en el
segundo caso masculino, diferencia que no le otorga ninguna distincion en relacion a las

marcas comerciales, pues su significado es el mismo y suenan fonéticamente casi igual. En
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consecuencia, éste sentenciador considera que las marcas de que es titular la Pontificia

Universidad Catdlica de Chile es engafiosamente similar al nombre de dominio en disputa.

1.5 Ademés de lo anterior debe considerarse que, segin se encuentra acreditado en
autos, la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, a través, de su Canal de Television y en
particular en su programa Sabados Gigantes trasmitid el espacio denominado “Solteras Sin
Compromiso”, espacio que gozaba de fama y notoriedad. Ademés la creacion de la
expresion “Solteras Sin Compromiso” indudablemente significa empargar a personas
solteras. Que debe tenerse en consideracion que de acuerdo a lo expresado por e primer
solicitante, la utilizacion del dominio “solterossincompromiso.cl” se utilizaria con idéntico
fin, es decir, emparejar a personas solteras. En consecuencia, de otorgarsele el nombre de
dominio “solterossincompromiso.cl”, engafiosamente similar a la marca “Solteras Sin
Compromiso” y a espacio de television de igua denominacion “Solteras Sin
Compromiso”, a quien no es titular de dicha marca, se produciria confusiéon entre los
usuarios de Internet a cerca de quien es e proveedor de los productos y servicios que se

ofrecen, através, de dicha pagina web.

1.6 Unido atodo lo anterior, debe considerarse que la Pontificia Universidad Catdlica
de Chile acreditdé que es titular de los hombres de dominio solterassincompromiso.cl y
solterasincompromiso.cl, de manera que existe un nuevo argumento para considerar que si
se le asigna e nombre de dominio “solterossincompromiso.cl” a primer solicitante,
efectivamente podria producirse una confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la

procedencia de los productosy servicios ofrecidos.

1.7 En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en € articulo 22 de la Reglamentacion

para €l Registro de Nombres de Dominio. CL, éste sentenciador considera que el nombre de
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dominio en disputa, “solterossincompromiso.cl” identifica los productos y servicios
ofrecidos por la Pontificia Universidad Catélica de Chile en su programa de television
Sabados Gigantes, espacio a su vez denominado “Solteras Sin Compromiso” que se
encuentran protegidos por su marca registrada “ Solteras Sin Compromiso”.

[ SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en
disputa “solterossincompromiso.cl” a la Pontificia Universidad Catdlica de Chile
representada por Sargent & Krahn.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese alas partesy aNIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez
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