JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 32- 2014

Juicio arbitral somosloscarmonas.cl

PEDRO CELESTINO RUBEN CASTILLO CORREA vs. TELEVISION
NACIONAL DE CHILE.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
SOMOSLOSCARMONAS.CL

Santiago, 28 de Mayo de 2014.

VISTOS:

Con fecha 6 de Agoto de 2013, PEDRO CELESTINO RUBEN CASTILLO
CORREA , domiciliado para estos efectos en Arturo Prat , ciudad de Santiago,
en adelante el “primer solicitante”, inscribid para si el nombre de dominio
somosloscarmonas.cl. Luego y encontrandose dentro de plazo, el dia 29 de
Agosto del mismo afio, TELEVISION NACIONAL DE CHILE en adelante el
“segundo solicitante”, con domicilio para estos efectos en Hendaya 60, piso 4,
comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitd para si la inscripcion del
nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacién
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante
“el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto, es que
mediante Oficio de Nic Chile No. 19.473 se designd a la suscrita como arbitro
para la resolucién del presente conflicto de asignacién del nombre de dominio
somosloscarmonas.cl, aceptando dicho encargo seglin consta en autos,
jurando desempefiar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.
Por ello, se citd a las partes a una audiencia celebrada con fecha 14 de Abril
de 2014 a la cual concurre el abogado dofa Maria José Arancibia Obrador
Oscar Rodriguez, en representacion del segundo solicitante; don Pedro C. R.
Castillo Correa, el primer solicitante, y del arbitro que conoce del presente
conflicto.

Al no producirse conciliacion, el Tribunal fijé en la misma audiencia las
bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera
personal a las partes, y firmada por los presentes.

Segun rola a fojas 9 del expediente, y con fecha 29 de Abril de 2014,
don Gonzalo Sanchez Serrano, abogado, representando al segundo solicitante,
TELEVISION NACIONAL DE CHILE interpone demanda de asignacion de
nombre de dominio, acompafiando sus argumentos y pruebas tendientes a
acreditar un mejor derecho para obtener le sea asignado el nombre de
dominio en disputa. Sus argumentos, en sintesis, son:

Que Televisidén Nacional de Chile, mas conocida por su sigla TVN, es una
de las principales cadenas de television de libre recepciéon de Chile, vy
pertenece en su totalidad al Estado Chileno. Adicionalmente cuenta con una
sefal internacional llamada TV _Chile que tiene presencia en todo el mundo via
diversas cableoperadoras y también a través de Internet desde el sitio web de
TVN para el territorio chileno y por el sitio de Internet Jump TV para el resto
del mundo; ademas, desde el 4 de marzo de 2009, TVN cuenta con una sefal
de noticias del area de prensa, el Canal 24 Horas que se emite a través de
varias cableoperadoras chilenas.

Este canal es asociado a ANATEL y a la Organizacién de Televisidn
Iberoamericana (OTI), y a diferencia de otras cadenas televisivas estatales del
mundo, debe autofinanciarse (en virtud de la Ley 19.132 de 1992). Luego
relata en forma sucinta la evolucion de la empresa en el tiempo, para concluir
finalmente que el nuevo marco regulatorio buscé transformar a TVN en un
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canal publico, auténomo, plural, representativo y autofinanciado, tratando de
asegurar la independencia e imparcialidad en los contenidos programaticos.
Bajo esta nueva férmula TVN comenz6 a obtener utilidades y a participar en
una competencia real en audiencia a nivel nacional con otras cadenas privadas
lideres.

Luego se explaya el demandante en la historia de TVN, y su trayectoria
durante distinto gobiernos y senala que desde su creacién fue un medio oficial
del gobierno. Posteriormente, el nuevo marco regulatorio buscé transformar a
TVN en un canal publico, autébnomo, plural, representativo y autofinanciado,
tratando de asegurar la independencia e imparcialidad en los contenidos
programaticos. Segun los estatutos de la empresa, las funciones de TVN,
como canal estatal nacional de television, son:Informar con objetividad,
Entretener sanamente, Elevar el nivel cultural de la poblacién. Aspirar a ser
una television de clase mundial, creativa e innovadora, Conocer las
aspiraciones de las audiencias, Anticiparse a sus cambios y Entregar una
television integra y confiable, realizada por un equipo humano y talentoso.

Una de las aéreas con mayor éxito de TVN, es su area dramatica, con
famosas teleseries nacionales en diversos horarios, es por ello que se ha
preocupado de registrar dichos nombres como marcas comerciales. LOS
CARMONA fue una de las teleseries mas importantes del afo 2013 en el
horario de la tarde, la historia se centrdé en una familia campesina que vive en
un pueblo al sur, supuestamente en la Regidn del Maule alejados de Ia
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 objetivo 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, su representada ha inscrito como
nombre de dominio su marca comercial loscarmona.cl

También indica que la inscripcidn del primer solicitante seria de mala fe,
toda vez que ha solicitado una compensacion en dinero, en una suma elevada,
para renunciar a esta solicitud, y que ademas solicitd el nombre de dominio
“loscarmonas.cl”, caso que se ventila ante otro juez arbitro.

Finalmente, resume los criterios aplicables a los conflicto de nombres de
dominio, recalcando que su marca comercial estd protegida legalmente, y
segln el Reglamento de Nic Chile, se habria vulnerado el art. 14 y también el
art. 22, que si bien se aplica las revocaciones, también puede homologarse en
el presente caso y finalmente, que se producird una dilucién de su marca.
Sefiala que el “Criterio de la titularidad de marcas comerciales”, el “Criterio de
la titularidad de nombre de dominio”, la insercidon del nombre de dominio en la
marca comercial provocarda confusidon en los consumidores vy, dilucion
marcaria del signo marcario LOS CARMONA® vy la existencia de una cuasi
identidad grafica y fonética con la marca comercial de su cliente, la cual es
famosa y notoria, por lo que en definitiva u mandante tiene un mejor derecho
para la asignacion definitiva del nombre de dominio.

Por ultimo, el solicitante acompafié los siguientes documentos, con
citacion:

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

2.- Impresion de la pagina web de SOMOSLOSCARMONAS.CL.

3.- Certificado emitido por el INAPI, del registro marcario nUmero 1060829,

para servicios de las clases 38 y 4.

4.- Certificado emitido por el NIC Chile el cual da cuenta de la titularidad

del nombre de dominio loscarmona.cl.

5.- Video de la cancién principal de la teleserie Somos los Carmona.

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

publicitario.
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Luego, a fojas 31 del expediente, el Tribunal considerando que lo
plazos que tenian las partes para presentar sus argumentos y pruebas estaban
vencidos, y que sélo lo hizo el segundo solicitante, y constando en autos que
no habia diligencias pendientes, citd a las partes para oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la
procedencia o no de la solicitud de asignacién definitiva del nombre de
dominio somosloscarmonas.cl, intentada por la segunda solicitante en contra
del primero, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera
voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de
solicitar la inscripcion del nombre de dominio, segun lo dispuesto en el articulo
6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que, segun dispone dicho Reglamento en su articulo 14,
“Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros”, por lo cual este Tribunal debe proceder
a examinar la solicitud a la luz de dicha norma. Es asi como al revisar si se
han contrariado las “normas vigentes sobre abusos de publicidad”, se debe
tener en consideracion -entre otras- la Ley No. 19.733, sobre Libertad de
opinién e informacion y ejercicio del periodismo, la cual seria aplicable al
conflicto entendiendo a un sitio web como un medio de comunicacién social,
cuestion que es discutible en la especie. Aun y todo entendiendo como
cumplida dicha exigencia, como asimismo extendiendo las facultades de este
Tribunal a apreciar y juzgar el contenido de un sitio web mas alld de su
relacion con el nombre de dominio - lo cual escapa del ambito de competencia
de esta sentenciadora -, sélo cabria la aplicacién por analogia de lo establecido
en el articulo 29 de dicha ley, referente a los delitos de injuria y calumnia. En
la especie, no se advierte tal vulneracién, por ende no existe en el caso una
vulneracion de las normas sobre abuso de publicidad.

TERCERO: El primer solicitante, ha solicitado el nombre de dominio,
adicionando la palabra "SOMOS” al inicio de “los carmonas”, y agregando la
letra S al final del apellido Carmona, lo que por si misma no aporta ningun
caracter distintivo a la expresién “los carmona”, sino que se relaciona a ésta,
cuestion que no ha sido desvirtuada por el primer solicitante. Este ultimo, tal
como se ha mencionado no se ha apersonado en juicio, motivo por el cual se
desconoce en la practica cudles serian sus derechos respecto al nombre de
dominio en disputa, encontrandose amparado tan sdélo por la circunstancia de
ser el primer solicitante y asistirle el principio first come, first served, aplicable
tan solo en la medida que ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un
mejor derecho en torno al nombre de dominio, cuestién que en la especie no
sucede.

CUARTO: Que al efectuar un analisis de la infraccidn a los principios
de ética mercantil y competencia leal, la normativa aplicable al efecto es -
entre otras- la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No.
211 de 1973 y el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad
industrial. A la luz de dichos preceptos tampoco se entiende -segln este
Tribunal- que el mero hecho de solicitar una inscripciéon constituya per se un
acto lesivo a estos principios, ya que si bien del solo examen de la pagina web
alojada bajo el nombre de dominio, en uso provisoriamente por parte del
primer solicitante, se advierte una relacidén con la actividad de la demandante
y segunda solicitante, ella no lesiona por si misma la actividad de esta ultima.
Por ende, tampoco se configura por este hecho una supuesta mala fe del
demandado. No obstante ello, y del contenido del e-mail acompafiado por la
demandante, se colige que el primer solicitante pretendia “una importante
compensacion economica” para ceder su pretension al nombre de dominio en
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disputa, todo lo cual configura un actuar contrario a las normas de ética
mercantil.

QUINTO: Que atendiendo al ultimo requisito, es decir si se han
vulnerado “derechos validamente adquiridos por terceros”, debemos sefialar
que efectivamente el segundo solicitante TELEVISISON NACIONAL DE CHILE
ha demostrado ser el canal de television de Chile, que es ampliamente
reconocido en el pais y en el extranjero, y que ha posicionado una teleserie
denominada LOS CARMONA, exhibida el afio 2013, para lo cual registrd dicha
marca (Reg. No. 1.060.829, clases 38 y 41) y lo inscribi6 como nombre de
dominio, “loscarmona.cl”.- Pues bien, al existir un nombre de dominio como el
de autos SOMOSLOSCARMONAS.CL, que se estructura y compone de diversas
semejanzas; la primera de ellas contiene la marca de TVN, 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”,
lo que quedd acreditado con el CD con video de la cancién introductoria, la
cual es conocida por “SOMOS LOS CARMONA". Asi las cosas, este sentenciador
estima fundadamente que el otorgamiento a la contraria del dominio en
cuestion 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 somosloscarmonas.cl dado que
los consumidores la identificaran, casi de manera automatica con Television
Nacional de Chile. De otra parte, todo el capital de posicionamiento,
honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se
perderia, se diluiria y daria pie a confusiones. De los antecedentes allegados al
proceso, y no controvertidos por el demandado, ha quedado fehacientemente
demostrado que la contraparte no posee un derecho equivalente al de TVN,
dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio
solicitado y mas aun, no posee derecho alguno que pueda arglir, ya que
pudiendo hacerlo, no lo efectué y permanecié rebelde. Asi pues, TVN ha
demostrado un interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados,
elementos que lo perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al
dominio en cuestidn.

SEXTO: Que asi las cosas y no existiendo pruebas ni argumentos en
contrario, este Tribunal entiende que es el segundo solicitante quien ha
demostrado tener derechos validamente adquiridos sobre la denominaciéon “los
carmona” entendida como elemento central y diferenciador en el nombre de
dominio disputado “somosloscarmonas.cl”, lo cual puede llegar a lesionar sus
derechos e intereses sobre la denominacion LOS CARMONA, sin que ello se
advierta fehacientemente hasta el momento. Todo lo anterior, unido a la nula
actividad del demandado, permite concluir que se configura respecto al
segundo solicitante un mejor derecho en torno al nombre de dominio
intentado, toda vez que la expresion LOS CARMONA -como ya se ha dicho-,
presenta caracteres de fama y notoriedad que podrian configurar cierto
margen de confusidn y error ante el publico consumidor, el cual podria creer
encontrarse legitimamente frente a servicios ofrecidos por el segundo
solicitante, dado la fama y notoriedad de dicha expresién antes indicada.

SEPTIMO: Que ante este Tribunal no se ha apersonado el primer
solicitante para hacer valer su mejor derecho frente al dominio solicitado y
disputado en este procedimiento arbitral, motivo por el cual se encuentra en
situacion de rebeldia acorde a lo dispuesto en las bases de procedimiento. Por
ende, a su favor tan sélo concurre el principio denominado “First come, first
served”, ampliamente discutido en doctrina por su aplicabilidad en situaciones
de ultima ratio, lo cual no sucede en la especie tal como se ha sefalado, ya
que obran antecedentes suficientes a juicio de esta sentenciadora para
configurar un mejor derecho a favor de la demandante, basado -entre otros-
en las marcas comerciales y nombres de dominio presentados, los cuales dan
cuenta asimismo de la utilizacion que efectivamente se le da a la
denominacién LOS CARMONA, tanto en el ambito marcario como en el de los
nombres de dominio, elementos que han resultado determinantes al momento
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de decidir el presente conflicto, todos ellos motivos claros para no proceder a
la aplicacion del principio first come, first served.

OCTAVO: Que visto ademas las facultades que al sentenciador le
confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de
dominio CL y lo articulos 836 y siguientes del Cédigo de procedimiento Civil,
particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la
equidad le indiquen, y las normas aprobadas por la partes por la que se rige
este juicio y lo dispuesto en los art. 222 y siguientes del Cddigo Organico de
Tribunales. Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos
222 del Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cddigo de
Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediaciéon y
Arbitraje contenido en la Reglamentacién para el Funcionamiento del sistema
de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor
derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio
somosloscarmonas.cl presentada por el primer solicitante, PEDRO CELESTINO
RUBEN CASTILLO CORREA.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio somosloscarmonas.cl al segundo solicitante, esto es, TELEVISION
NACIONAL DE CHILE, Rut 81.689.800-5

3.- Que en uso de las facultades que competen a este juez Arbitro, no existe
condena en costas, y se resuelve que la mismas seran pagadas conforme a los
acuerdos ya adoptados en el proceso.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro Nic Chile.

Autorizan en la calidad de testigos dofia LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut
14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6
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