Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
loscarmonas.cl

En Santiago a 13 de Mayo de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para
resolver la disputa respecto del dominio loscarmonas.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC
Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante PEDRO CELESTINO RUBEN CASTILLO CORREA,
domiciliado en Arturo Prat 60, Santiago, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Television Nacional de
Chile Rep. por Silva & Cia. (TELEVISION NACIONAL DE CHILE), domiciliado en Hendaya N° 60, piso 4, Las
Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 27 de Marzo de 2014, se recibié en mi oficina Oficio N° 19445, materia solicita arbitraje
dominio loscarmonas.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido
de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacién arbitro y la renuncia de
recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que mediante carta de fecha 28 de Marzo de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las partes en
conflicto por medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de
normas del procedimiento para el dia 11 de Abril de 2014, a las 12:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 11 de Abril de 2014, siendo las 12:55 horas se llevd a efecto comparendo decretado
en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Television Nacional de Chile Rep. por Silva & Cia.
(TELEVISION NACIONAL DE CHILE), quienes confieren poder a dofia Maria José Arancibia Obrador,
Abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago y
con la inasistencia del Primer Solicitante PEDRO CELESTINO RUBEN CASTILLO CORREA; y en
presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la
posibilidad de una conciliacién que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del
procedimiento de acuerdo a la Reglamentacién NIC. Al contarse con la presencia de una de las
partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 06 de Mayo de 2014, se recibe dentro de plazo demanda de asignacion de hombre de
dominio de parte del Segundo Solicitante.

5. Que con fecha 07 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante se resuelve,
A lo principal: por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio; Primer Otrosi: Aclarese
documentos que acompafia dentro de plazo de 5 dias habiles; Segundo Otrosi: Téngase presente. Se
deja constancia que el Primer Solicitante no realiz6 presentacion alguna.

6. Que con fecha 08 de Mayo de 2014, se recibe mail dentro de plazo de parte del Segundo Solicitante,
cumpliendo lo ordenado y por tanto aclarando documentos.

7. Que con fecha 08 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante, por
aclarados documentos acompafiados con citacidon. Que segin punto N° 3 Fijado en las normas de
procedimiento, “En caso de recibirse presentacion de solo una de las partes, el arbitro podrd
derechamente citar a oir sentencia”, por lo cual se cita a las partes a oir sentencia.



8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

VI.

VII.

Television Nacional de Chile, mas conocida por su sigla TVN, es una de las principales
cadenas de television de libre recepcion de Chile, y pertenece en su totalidad al Estado
Chileno.

Una de las areas con mayor éxito de TVN, es su area dramatica, con famosas teleseries
nacionales en diversos horarios, es por ello que se ha preocupado nuestro representado de
registrar dichos nombres como marcas comerciales.

LOS CARMONA fue una de las teleseries mas importantes del afio 2013 en el horario de la
tarde, la historia se centr6 en una familia campesina que vive en un pueblo del sur,
supuestamente en la Regién del Maule alejados de la civilizacion.

Cuando el gobierno les expropia su terreno y les pagan mucho dinero, ellos se trasladaron a
Santiago. En su nueva casa en la Dehesa, la familia encabezada por Rosa (Carolina Arregui) y
Facundo (Alvaro Rudolphy) chocan con sus vecinos, los Velasco: Roberto (Fernando Larrain),
Isabel (Ingrid Cruz), Felipe (Ignacio Susperreguy) y Rocio (Valentina Carvajal).

Pues bien, como todo activo que tiene una empresa, éste se ha preocupado de proteger su
imagen en este sentido, y con el objeto de obtener un adecuado resguardo, protegié como
marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, LOS
CARMONA, ello conforme se desprende del registro de marca comercial, que en informe se
acompafia en el primer otrosi. A mayor abundamiento, mi representada ha inscrito como
nombre de dominio su marca comercial loscarmona.cl

Mi representada, lo que busca con esta oposicion del nombre de dominio, no es impedir que el
primer solicitante pueda iniciar una actividad econdmica, por el contrario buscamos que en el
mercado no se produzcan confusiones con el origen empresarial de los productos o servicios
ofrecidos, velando porque el consumidor al momento de elegir sepa y tenga real conciencia,
cual producto o servicio esta seleccionado libremente, sin que pueda estar inducido por
confusion.

De esta manera, al existir un nombre de dominio como el de autos LOSCARMONAS.CL, se
estructura y compone de diversas semejanzas, la primera de ellas contiene la marca de mi
representada LOSCARMONA, teleserie conocida por los televidentes y de la expresion
“somos” palabra con la cual comenzaba el tema principal de la teleserie “SOMOS LOS
CARMONA”.

Todo lo anterior demuestra que mi representada Television Nacional de Chile, posee un radical
mejor y legitimo derecho sobre el dominio en materia de autos.

Esta situacion violenta el espiritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los
consumidores sean expuestos a peligros de “confusién o error” al momento de adquirir
productos y servicios”.

Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilucion” de la imagen comercial 0 marcaria, en
cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razén social de mi representada, ocurriria que
los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente
empezara a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados por mi mandante. Esta situacion ademéas de ser injusta resulta contraria a derecho
ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y
signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la “identidad comercial”, un
concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y que
amerita por tanto, la méxima proteccion juridica. Debemos recordar e indicar que nuestras
marcas notorias y conocidas, LOS CARMONA estan incluidas en el dominio de autos.



VIIl.  De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la
contraria del dominio en cuestién generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado
respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el
primer solicitante con el concepto LOSCARMONAS.CL dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automatica con mi mandante Televisién Nacional de Chile.

IX Por lo anterior solicita el Segundo Solicitante que en definitiva, resolver que el nombre de
dominio en cuestion LOSCARMONAS.CL, sea asignado a mi representada RELEVISION NACIONAL
DE CHILE, con expresa condena en costas a la parte demandada.

9. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafados los siguientes documentos:

1. Documentos que dan cuenta de la personeria para actuar en autos.

2. Impresion de la pagina web de LOSCARMONAS.CL.

3. Certificado emitido por el INAPI, del registro marcario nimero 1060829, para servicios de las
clases 38y 41

4. Certificado emitido por el NIC Chile el cual da cuenta de la titularidad del nombre de dominio
loscarmona.cl

5. Video de la cancion principal de la teleserie Somos los Carmona.

6. Correo electronico que da cuenta de la exigencia de $5.000.000 o canje publicitario.

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de cada
solicitante el que su inscripcién cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que
no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo
Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuél de las partes posee
un mejor derecho sobre el dominio solicitado loscarmonas.cl, y si eventualmente una de las solicitudes
competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante tiene registrado a su nombre, la marca LOS CARMONA, cuyo
numero de registro es 1.060.829 en clases 38 y 41, y que dicha marca registrada es practicamente idéntica al
dominio en disputa salvo la letra “S” final, lo que no es suficiente para otorgarle una diferenciacion por lo que
el dominio en disputa es engafiosamente similar a la marca registrada.

3. Que es un hecho que en el afio 2013 se emitio en el Canal TVN la teleserie LOS CARMONAS, siendo muy
conocida por los televidentes, por lo que la marca LOS CARMONA goza actualmente de fama y notoriedad,
por lo cual no es factible, que un dominio tan parecido a una marca que goza de fama y notoriedad pueda
coexistir a nombre de un tercero sin confusiones entre el pablico usuario de la Internet.

4. Que por otra parte y segun prueba aportada por el Segundo Solicitante, es un hecho que al ingresar a la
pagina web www.loscarmonas.cl de la cual el Primer Solicitante estd haciendo uso, esta se redirecciona
ala pagina web www.terrasana.cl con lo cual se desvian visitas de usuarios de la Internet interesados en
LOS CARMONA a un sitio que no dice ninguna relacion con la marca ni con la famosa teleserie y se confunde
al publico consumidor.

5. Que, ademas de lo expuesto en el punto anterior, el Primer Solicitante no presento argumentos ni pruebas
sobre su mejor derecho respecto al dominio loscarmonas.cl, en mérito de lo cual,



SE RESUELVE:

Se asigna el dominio loscarmonas.cl al Sequndo Solicitante, Televisién Nacional de Chile Rep. por
Silva & Cia. (TELEVISION NACIONAL DE CHILE)

Sobre solicitud de Condena en Costas no ha lugar

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Isabel Paiva Hantke, Rut:
7.287.246-0 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 7.287.246-0 RUT: 16.278.653-9



