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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR REVOCACION DE NOMBRE DE DOMINIO

sonorapalaciosijr.cl

Santiago, veintiséis de junio de dos mil siete.-
VISTOS:

Con fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, la sociedad Sonora
Palacios y Cia. Ltda., de su giro, domiciliada en calle Antonio Ebner 1392, Quinta
Normal, Santiago, solicité ante NIC Chile la revocacién de la inscripcion del
nombre de dominio “sonorapalaciosjr.cl”, inscrito a nombre de don Hugo Enrique
Palacios Caro, igual contacto administrativo, domiciliado en calle Santa Fe 985,
San Miguel, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N® 7014 de 29 de Noviembre de 2006, se
designé al infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre demanda
de revocacion del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijaciébn del procedimiento sefalada, ambas partes y no se produjo
avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el
término de 12 dias.

A fs. 44, se tuvo por contestada la demanda y se recibi6 la causa a prueba
y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) “Existencia
y hechos que constituyen el derecho que se reclama sobre el nombre de dominio

“sonorapalaciosjr.cl” y 2) “Mala fe del demandado”.
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A fs. 44 vita., consta notificacion a las partes de la resolucién que recibi6 la
causa a prueba.

A fs. 146 a fs. 168, se rinde prueba testimonial por ambas partes.

A fs. 187, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
l.- En cuanto a la tacha de testigos:

PRIMERO: Que en la audiencia de que da cuenta el acta de fs. 146, la parte
demandada ha tachado a los testigos de la demandante sefiores: Jaising Pastén
Venegas, por la causal quinta, sexta y séptima del art.358 del Cdédigo de
Procedimiento Civil y al testigo don Leonardo Nuniez Guerrero, por la causal sexta
y séptima del art. 358 del citado Codigo.

SEGUNDO: Que sera acogida la tacha alegada del N® 6 del art. 358 del Cédigo de
Procedimiento Civil, interpuesta en contra de don Jaising Pastén Venegas, ya que
este testigo es socio de la empresa demandante, lo cual consta de la escritura de
constitucién de dicha sociedad acomparnada por el propio actor en su demanda,
de lo cual se deduce que tiene interés directo en el resultado del juicio.

Que las tachas hechas valer en contra de don Leonardo Nufez Guerrero,
seran desestimadas, ya que las causales de inhabilidad invocadas por la parte
demandada, no se encuentran acreditadas en autos, como tampoco se
desprenden de los dichos de los testigos, ni se rindié prueba alguna tendiente a
darlas por establecidas.

TERCERO: Que en la misma audiencia, declararon como testigos de la parte
demandada don Oscar de Lourdes Palacios Caro, don Patricio Palacios Caro,
dofia Victoria de Lourdes Palacios Caro y dofia Aurea del Carmen Palacios Caro,
los cuales fueron tachados por la parte demandante en virtud de las causales
primera, sexta y séptima del Cédigo de Procedimiento Civil.

CUARTO: Que la tacha invocada por la causal primera del articulo 358 del citado
Cédigo, sera acogida por constar de los mismos dichos de los testigos sefialados
en el considerando anterior y de los documentos acompafnados, que son
respectivamente hermanos de la parte demandada.

Que respecto de las demas tachas hechas valer, seran rechazadas ya que tanto el
interés en el juicio, como la intima amistad que la ley exige no se encuentra
acreditado en autos, como tampoco se desprenden de los dichos de los testigos, y
no se rindi6é prueba alguna tendiente a darla por establecida.

QUINTO: Que en la audiencia que da cuenta el acta de fs. 163 y siguientes, la
parte demandada taché a los testigos de la demandante sefiores: Marty Hernan

Palacios Moraga, por las causales sexta y séptima del art.358 del Cédigo de
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Procedimiento Civil en tanto a los testigos don Carlos Benito Castro Saavedra y
don Carlos Arturo Valdebenito Figueroa por la causal sexta del art. 358 del citado
Cadigo.

SEXTO: Que la tacha deducida respecto del testigo Sr. Marty Hernan Palacios
Moraga, sera acogida por constar de sus mismos dichos y de la escritura de
constitucion de la referida sociedad, que es socio de la demandante y ademas
trabaja para ella. Asimismo, la inhabilidad por la causal séptima de dicho Cddigo,
sera rechazada, por no estar acreditada en autos.

Que respecto de la tacha deducida respecto de los testigos Sres. Carlos Benito
Castro Saavedra y Carlos Arturo Valdebenito Figueroa, sera rechazada, ya que el
interés que la ley exige no se encuentra acreditado en autos, como tampoco se
desprenden de los dichos de los testigos, y no se rindié prueba alguna tendiente a
darla por establecida.

Il.- En cuanto al fondo de la accidon deducida.

SEPTIMO: Que con fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, la sociedad
Sonora Palacios y Cia. Ltda., de su giro, domiciliada en calle Antonio Ebner 1392,
Quinta Normal, Santiago, solicité ante NIC Chile la revocacién de la inscripcion del
nombre de dominio “sonorapalaciosjr.cl”, inscrito a nombre de don Hugo Enrique
Palacios Caro, igual contacto administrativo, domiciliado en calle Santa Fe 985,
San Miguel, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL”. Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado por éllas en
Nic Chile, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién del
procedimiento, concurrieron ambas partes, sin que se produjera avenimiento,
segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso
cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios
arbitrales.

OCTAVO: Que la parte demandante expresa en su libelo que don Domingo Marti
Palacios Caro, socio de la sociedad demandante, es el creador y actual titular de
las marcas comerciales “Sonora Palacios” y “Sonora Palacios Junior”. Que dichas
marcas habrian adquirido notoriedad, gracias a la fama alcanzada por la orquesta

de musica tropical del mismo nombre, la que se habria fundado a principios de la
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década del ano 1960. Que dicho conjunto orquestal, se habria conformado con el
objeto de imponer la cumbia en Chile. Que sus primeros reconocimientos los
obtuvieron con las canciones tituladas “El Caminante” y “La Mafafa”, que se
habrian convertido rdpidamente en éxitos de ventas. Que de ahi en adelante sélo
se podria hablar de éxitos, los cuales fueron coronados a finales de 1963, con la
primera gira de la orquesta a Argentina. Que a medida que el éxito aumentaba, los
pedidos para ir a actuar al extranjero también. Asi en 1970 habrian ido a
Yugoslavia, en 1985 a Europa, donde recorrieron Francia, Alemania y Suiza,
participando en este ultimo pais en el Gran Festival de Salsa de Lausanne, junto a
otros importantes artistas. También hicieron una gira por Estados Unidos de
América. En 1987 a Australia. Que también por su calidad recibieron distintos
premios.

Agrega que la fama alcanzada se debi6 y se debe al trabajo constante y
profesional de todos los musicos que conformarian la “Sonora Palacios” y la
“Sonora Palacios Junior”, nombres que se han pretendido resguardar al
registrarlas como marcas comerciales en el Departamento de Propiedad Industrial.
Que sin embargo, sus éxitos se habrian visto emparnados y perjudicados, por
terceros inescrupulosos, quienes habrian utilizando su nombre y marca comercial,
haciéndose pasar por sus conocidas orquestas “Sonora Palacios” y “Sonora
Palacios Junior”, lo que ademas, le habria ocasionado una grave pérdida de valor
de su trabajo. Que entre quienes se habrian tratado de aprovechar de su fama
alcanzada, figuran parientes de los socios de la sociedad demandante de autos,
como es el caso del demandado.

Que atendida la fama y notoriedad que habrian alcanzado sus orquestas,
coronado aqui en Chile con la obtencién de las antorchas de plata y de oro en la
edicion del ano 2006 del “Festival Internacional de La Cancion de Vina Del Mar”,
poco cabria agregar para ilustrar la calidad de marca famosa y notoria de dichas
expresiones y del valor comercial de las mismas.

Agrega que es titular de las marcas “Sonora Palacios”, registro 566.593 y “Sonora
Palacios Junior”, registro 701.516, ambas para distinguir servicios de la clase 41 y
que para acreditar su presencia en diferentes mercados y especialmente en
nuestro pais, expresa que es titular del nombre de dominio www.sonorapalacios.cl.
Por otra parte expresa, en cuanto a la buena fe, que esta debe presidir el actuar
del ser humano, no sélo en el orden econdmico, sino también en todas las
dimensiones de éste. Que en este caso en particular, estariamos frente a un claro
caso de mala fe que atentaria contra el orden publico econdémico y que existirian
dos afectados o victimas, por un lado sus conjuntos orquestales de su propiedad:

“Sonora Palacios"y “Sonora Palacios Junior”, las cuales habrian sufrido, a
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propdsito de la ciberocupacion, un ataque a sus activos de propiedad industrial,
diluyéndose asi su potencial de identificacion y visibilidad comercial. Que también
serian, victimas, los consumidores en general, quienes seran inducidos a toda
clase de confusiones y errores, en particular a la procedencia del dominio
afectado.

Afirma también, en cuanto a antecedentes de derecho, que este caso debe ser
analizado, desde el horizonte de los principios generales del derecho, tales como
la buena fe, no enriquecimiento ilicito, propiedad. Que la expresidon “Sonora
Palacios”, corresponderia a los que la doctrina internacional ha denominado
‘marca famosa o notoria”, la que se encuentra protegida en tratados
internacionales sobre la materia, como el Convenio de Paris y en Chile por la ley
19.039.

Que a continuacién el demandante cita normas del Convenio de Paris; el art. 22
de la Reglamentacion para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio
CL, el cual se daria en este caso, ya que en el signo cuya revocacion se pide, se
contiene la marca comercial de que seria titular el demandante, que carece de
derechos o intereses legitimos sobre la expresién “Sonora Palacios”, desarrollada,
creada y posicionada a nivel nacional e internacional por el demandante y que en
la inscripcién del nombre de dominio “sonorapalaciosjr.cl” hubo mala fe.

Que agrega, que no obstante que el tema de la mala fe atravesaria todo el actuar
del demandado, que hace muchos afos habria pretendido registrar en el Registro
de Propiedad Industrial las marcas “Sonora Palacios Jr.”, “Sonora Palacios Chica”
y “Sonora Hermanos Palacios”, las cuales fueron denegadas de oficio. Que en el
caso de la primera de las marcas solicitadas por el demandado, se sefialé como
causal de rechazo, la existencia del signo “Sonora Palacios Junior”, que seria de
propiedad del demandante.

Que por ultimo el actor solicita tener por presentada solicitud de revocacion del

nombre de dominio www.sonorapalaciosjr.cl y que el mismo se le transfiera en

definitiva, con costas.

NOVENO: Que la parte demandada al contestar la demanda expresa que las
bandas “Sonora Palacios Jr.” y “Sonora Palacios”, coexisten desde 1979 y al
respecto explica que en 1949 don Baltasar Palacios, padre de la familia “Palacios
Caro”, descubrié una buena oportunidad para su familia, en la musica de estilo
“tropical”, para lo que habria decidido crear la banda “Hermanos Palacios”,
conformada por sus hijos, a quienes les ensefia musica de manera autodidacta,
después los envia a la Escuela Popular de Cultura Artistica, dependiente del
Ministerio de Educacion y por ultimo a los Conservatorios de la Universidad de

Chile y catélica. Que en los afnos 60’, dejan de ser los “Hermanos Palacios” y se
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transforman en la “Sonora Palacios”, conformada sélo por los hombres de los 14
hermanos Palacios. Que es tanto su éxito, que no habrian alcanzado dar abasto a
la gran cantidad de presentaciones y show programados, por lo que en el afo
1979, el menor de los hermanos Palacios, Hugo Palacios Caro, decide formar
“Sonora Palacios Jr.”, la cual queda bajo su direccion, atendida a la diferencia de
edad existente con el resto de los hermanos, los cuales eran mucho mayores que
él. Que desde ésa fecha coexistirian artistica y comercialmente con “Sonora
Palacios”. Que actualmente la banda estd compuesta por nuevas generaciones de
Palacios, lo que demostraria que sigue siendo tan familiar, como lo fue en un
principio.

Que agrega, que “Sonora Palacios Jr.” es titular del nombre de dominio

www.sonorapalaciosjr.cl, sitio Web vigente a través del cual se ofrecerian los

servicios musicales de la banda y se senalarian las formas de contacto. Que
respecto de cada presentacion de la banda “Sonora Palacios Jr.”, existiria un
contrato de prestacion de servicios, que respaldaria el trabajo realizado por el
grupo, lo que seria prueba de la seriedad y rigurosidad con que se ha llevado a
cabo el negocio, y que estaria bajo la atenta direccion del demandado Hugo
Palacios Caro.

Que respecto de aseveraciones hechas por la demandante afirma que, no es
efectivo que el creador de las marcas comerciales “Sonora Palacios” y “Sonora
Palacios Jr.”, sea Domingo Marti Palacios Caro, toda vez que el creador y
fundador de la banda “Sonora Palacios”, fue su padre Baltasar Palacios y de
“Sonora Palacios Jr.”, seria el demandado de autos Hugo Palacios Caro.

Que el hecho que Domingo Marti Palacios Caro, sea uno de los hermanos
mayores Palacios Caro, no lo hace bajo alguna circunstancia, creador o duefio de
la expresion “Sonora Palacios Jr.”, ni tampoco el Unico con derechos sobre el
negocio familiar, toda vez que existen otros 12 hermanos en sus mismas
condiciones. Que en cuanto a los integrantes de la “Sonora Palacios Jr.”, en su
mayoria estaria conformada por miembros de la Familia Palacios, dentro de los
cuales senala a Hugo Palacios Caro, Levy Palacios Oneto, Gianny Palacios Oneto
y Hugo Palacios Jr.

Expresa que por lo expuesto, en cuanto a la resefia de la formacion de esta
banda familiar, quedaria mas que claro que don Hugo Palacios Caro, nunca ha
intentado aprovecharse de la fama de la agrupacién “Sonora Palacios”, ya que al
formar “Sonora Palacios Jr.”, lo hizo con el consentimiento de toda su familia,
debido a la gran cantidad de compromisos que tenian. Que el Unico que se estaria
aprovechando, es el demandante, ya que ha inscrito a su nombre marcas que

pertenecen a la familia Palacios Caro y no s6lo a Domingo Palacios Caro por ser
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el hijo mayor. Que a él se le habria encomendado registrar la marca, pero ha
obtenido beneficios personales, lucrando para si y dejando en absoluto desamparo
al resto de los hermanos, que no podrian gozar del legado de su padre.

Que la “Sonora Palacios Jr.”, seria igualmente conocida tanto en Chile, como en el
extranjero, y que ha realizado numerosas giras y obtenido numerosos premios.
Que en cuanto a las canciones que han sido sus éxitos, que sefala la
demandante, no serian de su autoria, ya que serian intérpretes de los temas
musicales sefialados. Que ha comprobado que no es sélo el actor el que toca
estas canciones, existiendo otros prestigiosos grupos, que también las incluyen
dentro de su repertorio y discografia, y que dichas melodias evocarian mas al
género que a una banda especifica.

Que en cuanto a los supuestos afectados que sefiala la demandante “Sonora
Palacios” y “Sonora Palacios Junior’, no tendria sustento, ya que sélo existiria
“Sonora Palacios” y la segunda nombrada, seria un nombre que Domingo Palacios
Caro decidi6 inscribir en el ano 2004 y luego transferir a la demandante. Que lo
gue si existe es “Sonora Palacios Jr.”, grupo musical del demandado, que se veria
afectado por la inscripcién de su nombre por un titular distinto.

Que en cuanto a que los consumidores serian inducidos a error o confusion, le
parece extrana dicha afirmacién, ya que ambas orquestas coexistirian sin
problemas desde hace 25 anos y que se ha visto perjudicado por amenazas que
ha hecho la demandante a posibles clientes de “Sonora Palacios Jr.”, a fin de que
no contraten con esta Ultima banda, lo que demostraria la mala fe de la actora.
Agrega que en cuanto al principio de buena fe a que hace alusién el actor, sefala
gue en ningun momento ha actuado de mala fe y que no ha infringido la norma
que regula este tema en nuestro derecho, el art. 706 del Cdodigo Civil. Que
respecto del art. 23 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .CL”, expresa que se deben cumplir los tres requisitos que
dicha norma sefala y que en el caso analizado, no se daria ninguno de ellos, ya
que el nombre no seria idéntico, ni existiria similitud engafosa, ya que tendria
derechos e intereses legitimos en el dominio inscrito por el uso dado, por ser
miembro de la familia “Palacios”, hijo del creador de |la banda y ser el director de la
misma; y porque no se daria el supuesto de la mala fe.

Afirma que segun el texto del art. 23, parte tercera, de la reglamentacion antes
sefalada, de los tres requisitos no taxativos, se darian dos de ellos, ya que haria
uso del dominio con la auténtica intenciéon de ofrecer los servicios de “Sonora
Palacios Jr.” Y que él y esta ultima banda, serian conocidos desde hace mas de
25 anos, aun cuando no sean titulares de la marca.

Expresa que si bien no es titular de la marca “Sonora Palacios Junior”,
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actualmente estaria tramitando un juicio de nulidad ante el Departamento de
Propiedad Industrial, a fin de revocar el Registro N°701.516, de dicha marca.

Que por lo anterior, no se darian las situaciones de inscripcién abusiva, ni de mala
fe, como afirmaria la demandante.

Que, hace mencién a la coexistencia que se produce entre “Sonora Palacios”,
registrada en Chile, y “Sonora Palacio”, de Uruguay, sitio Web

www.sonorapalacio.com.ur. Lo cual lo haria dudar ain mas de sus reales

intenciones que habria detras de la presente solicitud de revocacion, ya que sélo
el dominio de autos estaria siendo impugnado.

Por ultimo, senala que el contenido de la solicitud de revocacion de autos,
careceria de todo fundamento, tanto de hecho como de derecho, por lo que de
aceptarse se vulnerarian sus derechos, se desconoceria que ha logrado, después
de 25 afos y como consecuencia de la decision tomada por toda la familia
“Palacios”, consolidar la marca “Sonora Palacios Jr.”, en el mercado nacional y
que ha sido victima de abusos por parte de don Domingo Palacios Caro, en
cuanto al registro de una marca que no le pertenece, ni explota, y en cuanto a las
amenazas a las cuales somete a sus eventuales clientes.

DECIMO: Que la parte demandante para probar sus pretensiones acompané a los
autos en forma legal y sin objecién de contrario los siguientes documentos: 1)
Copias simples de titulos emitidas por el Departamento de Propiedad Industrial del
Ministerio de Economia de las marcas comerciales “Sonora Palacios Junior”,
registro 701.516 y “Sonora Palacios”, ambas para distinguir servicios de conjunto
orquestal de la clase 41, a nombre de don Domingo Marty Palacios Caro; 2)
Escritura simple de constitucién de la sociedad comercial de responsabilidad
limitada “Sonora Palacios y Compafia Limitada”; 3) Copia simple de presentacién
hecha ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia,
de excepcion dilatoria y contestacion de demanda de nulidad del registro de la
marca comercial “Sonora Palacios Junior”; 4) Listado de solicitudes realizadas por
el Sr. Hugo Palacios caro y su familia ante el Departamento de Propiedad
Industrial; 5) Copia simple de querella presentada ante el 4° Jdo. de Garantia de
Santiago presentada por la demandante de autos, en contra de quienes resulten
responsables de la presentacion de una Sonora Palacios Junior en la fiesta
“Elévate 2007”; 6) Afiche de la semana Tomecina 2006; 7) Copia de traspaso de la
marca “Sonora Palacios Junior” de Jorge Palacios Jiménez a Domingo Marti
Palacios Caro.

DECIMOPRIMERO: Que la parte demandada para probar sus pretensiones
acompano a los autos en forma legal y sin objeciéon de contrario los siguientes

documentos: 1) Copia simple de fotografia del ano 1949, en la cual aparecen don
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Baltasar Palacios, creador del conjunto “Hermanitos Palacios” y de “Sonora
Palacios” y algunos de sus hijos; 2) Copia de carta enviada por un funcionario de
la I. Municipalidad de Santiago a don Baltasar Palacios, en la cual se solicitan los
servicios artisticos de “Hermanitos Palacios”; 3) Copia del registro de defuncion de
don Baltazar Palacios, donde aparece que fallecié en el ano 1977; 4) Copia de
volante publicitario del afo 1978, donde se promociona el show de la Sonora
Palacios Jr.; 5) Copia de boleta de honorarios de don Hugo Palacios Caro, de 15
de octubre de 1985, por servicios que se detallan brindados por “Sonora Palacios
Jr.” Al programa de televisibn “Sabados Gigantes”; 6) Copias de avisos
publicitarios de diarios, siendo uno de ellos de fecha 25 de diciembre de 1988; 7)
Copia de contrato artistico de grabacién y de cesion de derechos fonograficos por
concepto de grabacion, de fecha 21 de septiembre de 1999, entre “Editora Musical
Oeme S.A.” y don Hugo Palacios Caro, en su calidad de representante y solista de
“Sonora Palacios Jr.”; 8) Certificado de SIPO, de 6 de junio de 2001; 9) Copia de
carta enviada por el presidente de Asopxi al M. de Relaciones exteriores de Chile,
de fecha 17 de julio de 2002; 10) Copias de volantes publicitarios de gira
Catalunya el afo 2002; 11) Documento del Diario “La Cuarta” del afio 2003, en el
cual se hace una entrevista a Hugo Palacios Caro; 12) Copia de un diario Sueco
de 2004, en el cual se anuncian dos conciertos bailables de la “Sonora Palacios
Jr.”; 13) Copia de correo electronico enviados a distintas empresas en
representacién de empresa Sonora Palacios, donde se amenaza el uso de
acciones legales por contratar a la demandada, por uso indebido de marca
comercial; 14) Copia del carné de don Hugo Palacios Caro de la Sociedad Chilena
de Derechos de Autor; 15) Copias de declaraciones juradas de Oscar de Lourdes,
Patricio, Victoria de Lourdes y Aurea del Carmen, todos de apellidos Palacios
Caro, que declaran que su padre don Baltasar Palacios, fue el creador de los
“Hermanitos Palacios”, después se llamé los “Hermanos Palacios” y que hoy se
denomina “Sonora Palacios” y que se llama “Palacios” por su apellido. También
declaran que su hermano Hugo Palacios es y ha sido “Sonora Palacios Jr.” desde
el ano 1980 a la fecha; 16) Copias de correos electrénicos que contienen amenaza
de ejercicio de acciones legales por uso de marca registrada, cancelacién de
espectaculos con la “Sonora Palacios Jr.” en El Monte; 17) Certificado de la E.
Corte Suprema, donde consta que don Jorge Andrés lbarra Ramirez, no es
abogado.

DECIMOSEGUNDO: Que la demandante, la sociedad Sonora Palacios y Cia.
Ltda., acompano a los autos, entre otros documentos para acreditar su derecho
sobre el nombre de dominio de autos, copias simples de titulos emitidos por el

Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia de las marcas
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comerciales “Sonora Palacios Junior”, registro 701.516 y “Sonora Palacios”,
registro 566.593, ambas para distinguir servicios de conjunto orquestal de la clase
41, las cuales se encuentran inscritas a nombre de don Domingo Marty Palacios
Caro, tercero ajeno al juicio, por lo que seran desechados como prueba estos
documentos, por tratarse legalmente de una persona distinta del actor. No consta
de ninguna prueba rendida, que dichas marcas hayan sido traspasadas
efectivamente a la sociedad demandante y que se hayan cumplido las
formalidades que establece la ley 19.039 al efecto y las anotaciones respectivas,
para que dicha transferencia tenga efectos respecto de terceros. Lo dicho es
aplicable respecto del escrito de contestacion de la demanda de nulidad de tales
registros marcarios y la querella acompanada, ya que segun de los propios titulos
acompanados por la actora, se encuentran a nombre de una persona distinta de la
demandante.

Que respecto de un listado de solicitudes realizadas, segun dichos del actor, por el
demandado y su familia ante el Departamento de Propiedad Industrial, donde
constaria la mala fe del demandado, sera desechado como prueba por tratarse de
un instrumento privado que emana del propio demandante y porque ademas se
indica en el mismo documento que la informacion alli contenida “puede ser
corroborada en el sitio Web www.dpi.cl”, hecho que no fue solicitado acreditar a
través de alguno de los otros medios legales que la ley franquea.
DECIMOTERCERO: Que los demas documentos acompafnados y prueba rendida,
nada acreditan respecto de lo discutido en juicio.

Asi el testigo del demandante Leonardo Nufiez Guerrero, reconoce la existencia
de las dos bandas sonoras “Sonora Palacios” y “Sonora Palacios Junior’ y que se
produjo la creacién de la ultima de las bandas nombradas fue entre los '80 y los
'90. Ademas, expresa que no puede decir que el demandado sea una persona de
mala fe. Que respecto de los otros dos testigos del demandante, no se desprende
de sus declaraciones en forma clara, que el demandado haya actuado de mala fe.
DECIMOCUARTO: Que segun preceptua el art. 22 de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la accion para hacer
efectiva la revocacion planteada debe cumplir con uno de estos dos requisitos,
que la inscripcion del respectivo dominio sea abusiva o que haya sido realizada de
mala fe.

Que se considera abusiva cuando concurran las tres condiciones que en dicho
articulo 22 se indican, lo que no se cumple en el caso de autos, ya que el
demandante no ha acreditado ser titular de las marcas comerciales en que funda
su demanda “Sonora Palacios” y “Sonora Palacios Junior”, y ademas es conocido

por el nombre de “Sonora Palacios”, no por “Sonora Palacios Junior”’, Ademas, el
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demandado posee intereses legitimos con respecto al nombre de dominio
sonorapalaciosjr.cl, pues consta de la documentacion acompanada y no objetada
por la actora, que el padre del demandado y de uno de los socios de la actora,
Domingo Marti Palacios Caro, cre6 la banda musical “Hermanos Palacios”, que
después se llamé “Sonora Palacios” y que de ahi nacié después la “Sonora
Palacios Junior”, lo cual consta de la exhibicién de video de autos. También consta
que los hermanos Palacios eran 14 y que el demandado es hermano del socio de
la demandante Domingo Marti Palacios Caro. Por lo que el demandado no es un
aparecido, ni un extraio en el mundo musical y especialmente de la familia
“Palacios Caro” y de la “Sonora Palacios”. Por lo que el demandado posee
intereses legitimos con respecto al nombre de dominio sonorapalaciosjr.cl, posee
una orquesta que tiene una existencia de mas de 25 afos en el mercado y aunque
no sea él titular de una marca comercial, la respectiva Reglamentaciéon de Nic
Chile lo permite, ya que no exige como requisito previo para tener un nombre de
dominio, poseer la respectiva marca comercial. Ademas, en esta clase de
conflictos no son aplicables las normas sobre propiedad industrial y ademas como
se dijo anteriormente, no existe el conflicto que sefala la sociedad demandante
con sus marcas que sirven de fundamento a su accion, por no estar registradas a
su nombre, sino que a nombre de quien no es demandante de autos. Por lo que el
nombre de dominio en disputa, fue inscrito y utilizado de buena fe y lo demuestra
el hecho que se encuentra acreditado lo dispuesto por el art.22 péarrafo penultimo
letras a), b) y c) del Reglamento de Nic Chile, segun el cual la concurrencia de
alguna de las circunstancias que ahi se describen, evidencia y demuestran que el
asignatario del dominio objetado, (el demandado), no ha actuado de mala fe, asi
cumple con la letra a) antes dicha, al utilizarlo con la intencion de ofrecer servicios
bajo ese nombr; segun la sefalada letra c), hace un uso legitimo del dominio, sin
comerciarlo, ni con el fin de confundir a los consumidores y por ultimo cumple con
la letra b), al ser comunmente conocido por el nombre de dominio, aunque no sea
titular de la marca “sonorapalaciosjr”, la cual no se encuentra registrada como tal,
por lo cual no se encuentra en conflicto con nadie.

En consecuencia, por lo expresado precedentemente y del examen de los demas
documentos acompanados a los autos por el actor, no se colige una intencién de
lucrar o comerciar con dicho nombre de dominio, por lo que no se encuentra
acreditada que la inscripcion del nombre de dominio en conflicto sea abusiva o
haya sido realizada de mala fe.

DECIMOQUINTO: Que en consecuencia, conforme al mérito de autos, y a la
prueba rendida, se colige que no se cumplen los requisitos que la normativa sobre

la materia dispone para revocar la inscripcibn del nombre de dominio
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“sonorapalaciosijr.cl.”
DECIMOSEXTO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a
la conviccidbn que no se configura en la especie las causales invocadas de

revocacion de la inscripcion del nombre de dominio “sonorapalaciosjr.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliaciéon y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo

Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.-Que se acogen las tachas opuestas por la demandada a los testigos don Jaising

Pastén Venegas y a don Marty Hernan Palacios Moraga, rechazandose las
deducidas respecto de los restantes deponentes de la demandante.

Il.- Que se acogen las tachas opuestas por el demandante a todos los testigos de
la parte demandada.

Il.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta por la sociedad
Sonora Palacios y Cia. Ltda.

[ll.- Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucion por
correo electrdnico para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de las principales piezas de este expediente. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 65 - 2006.
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