MAT.: sentencia conflicto palmas.cl.

PARTES: JOSE LUIS PEDRO SANTA MARIA ZANARTU
SOC. AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, arbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a trece de julio de dos mil siete
VISTOS:

1° que por oficio 06087, de Nic Chile se inicia arbitraje relativo al conflicto por asignacién de nombre de dominio
palmas.cl suscitado entre JOSE LUIS PEDRO SANTA MARIA ZANARTU, RUT: 04.606.509-3, domiciliado en Isidora
Goyenechea 3162, oficina 1001, Las Condes, Santiago y SOC. AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A., representada
por Alessandri & Compafiia Ltda., RUT: 90.831.000-4, domiciliados en Coyancura 2283, of. 602, Providencia,
Santiago.

2°.- Que a fojas 4 consta aceptacion del arbitraje, citdndose a las partes a una audiencia de conciliacion y/o
fijacion del procedimiento arbitral.

3°.- Que a fojas 11 consta realizacion de la audiencia decretada en autos con la sola comparecencia del
representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliacién se fijo derechamente las
reglas del procedimiento arbitral.

4°.- Que a fojas 14 la primera solicitante presenta sus argumentaciones de mejor derecho en base a las cuales
solicita que se le asigne el nombre de dominio en disputa, en base a los argumentos de hecho y de derecho que
expone. Sostiene que como primer solicitante, de acuerdo a la normativa de Nic Chile, se encuentra amparado
por la presuncidon de mejor derecho conocida como el principio de aplicacién internacional “First come, first
served”, que estima es una tendencia natural en el mercado de dominios territoriales, de lo que deduce que
corresponde se le asigne el nombre de dominio en disputa. Considera ademads que su mejor derecho se justifica
por las siguientes consideraciones: a) Buena fe: en tanto que en su solicitud no le asiste ni mueve animo alguno
relacionado con alguin derecho o asunto de alguno de los solicitantes competitivos, ni vulnera derecho alguno de
terceros incluidos en estos los de los demas solicitantes.

b) En segundo lugar, hace presente la naturaleza y caracter genérico y de uso comun de la expresion “palmas”,
en tanto no corresponde a un nombre o denominacién de fantasia creado por los solicitantes, sino la
denominacion de una especie de arbol. Siendo asi ninguna de las solicitantes de autos puede aducir la creacién
de la expresién “Palmas” al ser una expresién genérica, libre para su uso e inapropiable en forma exclusiva por
parte de cualquier persona, sea ésta natural o juridica.

Respecto de la expresién Palmas sefiala que con ella se denomina a un tipo de arboles, especies nativas
caracteristicas de nuestro pais, conocidas por su bello atractivo y por la singularidad y complejidad que reviste
su reproduccién y cuidado: “requieren mas de dos afios en germinar sus semillas y en su plantacion debe
respetarse la orientacidon original que traia con respecto a los puntos cardinales, pues si esta es alterada, intenta
reorientarse y se estrangula”. Continua, argumentando que siempre ha sido cautivado por los paisajes de Chile y
por su vegetacion, y en especial por las bondades de especies nativas y en situacién vulnerables. Todo partié
como una aficién fotografica, pero derivd en un interés especial y una preocupacién por la sobrevivencia de la



Palma Chilena. De ahi que haya proyectado un sitio web, para compartir toda la belleza y fragilidad de estas
especies, con quienes se encuentren interesados y con los que no conozcan de ellas.

Sostiene en consecuencia que presentd esta solicitud con el objeto de crear un sitio web que informe a la
comunidad de las caracteristicas, belleza y vulnerabilidad de las palmas chilenas, y ayudar a la recuperacion de
su especie, con una labor de difusidon y ensefianza acerca de su forma de reproduccion y caracteristicas mas
importantes y de nuevas investigaciones en tal sentido. Agrega que con este dominio se podra facilitar, a través,
del sitio web www.palmas.cl, la promociéon de este tema al mundo, garantizando su acceso a una mayor
cantidad de interesados y turistas; y por otro, fomentar estudios y promover plantaciones a través de convenios
y donaciones, rescatando a la especie de su extincion.

Enfatiza luego que su proyecto se refiere a un sitio web relativo a informacién de corte educativo, de difusidon
ecoldgica y turistica, movido por inquietudes personales, respecto de “las palmas”, mientras que la segunda
solicitante “SOC. LA ROSA SOFRUCO S.A.”, esta dedicada a la agroindustria, produccién, distribucién y
exportacién de naranjas, plantacién de vifiedos, en fin, a una serie de actividades agricolas sin una relacién
determinante que justifique la asignacién de un dominio llamado palmas.cl. Destaca al respecto que no
efectuara proyecto alguno relacionado con la actividad de referida sociedad, porque no es de su interés ni
animo hacerlo, razén por la cual no existe vulneracion de ningun derecho adquirido.

Siendo asi, sostiene que su solicitud de nombre de dominio cumple con lo dispuesto en el articulo 14 de la
Reglamentacion de Nic Chile, en tanto que no vulnera derechos legalmente adquiridos por terceros, ni atenta
contra la sana ética mercantil, puesto que el objeto del sitio web proyectado tiene como objeto presentar a las
“Palmas” nativas de Chile, en su dimensidn ecoldgica y en nada se relaciona o tiene que ver con el rubro del
segundo solicitante, de tipo estrictamente comercial, como constata a través de su sitio web o publicidad
corporativa.

Concluye que considerando la calidad de primer solicitante, el justo y legitimo proyecto para el sitio web
PALMAS, su vinculacion y preocupacion por esta especie nativa tipica de Chile y el proyecto que busca concretar
en ese sentido, como sitio de informacion y encuentro de todas aquellas personas que se sientan interesadas y
motivadas también con el tema, es que su solicitud no vulnera ningun derecho de terceros sobre el nombre
PALMAS, por lo que le asistiria un mejor derecho sobre el nombre de dominio “palmas.cl” disputado,
procediendo se le asigne derechamente.

5.- Que a fojas 18 la segunda solicitante presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho en que solicita se
asigne a su representado el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes antecedentes de hecho y de
derecho.

Respecto de los hechos sefiala que don Luis Pedro Santa Maria Zanartu solicité el nombre de dominio palmas.cl,
luego de lo cual presentd su solicitud competitiva Sociedad Agricola La Rosa Sofruco S.A., basada en la existencia
previa de sus marcas "LA PALMA", registros N° 633361 y N° 497.229, asi como variaciones de la misma, tal
como "VINA LAS PALMAS DE COCALAN", Registros 662.037 y 662.038, pertenecientes a distintas filiales de esta
sociedad, todas ellas en Chile. Ademas, la marca "LA PALMA" estd registrada en diversos paises del mundo,
como son Gran Bretafia, Republica Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, Finlandia, Benelux, Colombia, etc.,
Idemostrando que su representada tiene registrada amplia e internacionalmente esta marca, siendo ya muy
conocida por los consumidores, dado su prestigio y calidad de sus productos.

Sostiene que el nombre del vino LA PALMA, alude a su fundo La Palmeria de Cocalan, un lugar unico en el
mundo, donde los vifiedos comparten la tierra con miles de antiguas palmas chilenas (Jubaea chilensis), se ven
plantaciones de citricos y es el habitat de perezosas llamas.



La linea Vifia La Rosa La Palma ofrece una amplia gama de vinos varietales, con mucha fruta y de gran calidad.
Vinos que pueden ser gozados de inmediato, muy buenos para cualquier circunstancia diaria y excelentes para
compartir relajadamente entre amigos.

Finalmente, hace presente que mayor informacién acerca de la empresa Sociedad Agricola La Rosa Sofruco S.A.,
duefa de la marca LA PALMA, se puede encontrar en su pagina lapalma.cl o la-palma.cl.

En cuanto al DERECHO sostiene que el nombre de dominio permite la adecuada identificaciéon en la red y
constituye una verdadera "direccion electrénica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una
determinada empresa o persona y, por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al
ingresar a la correspondiente pdagina. Es asi como un consumidor de productos si digita palmas.cl, no pretende
encontrar productos diferentes a los de su rubro, o servicios que no dicen ninguna relacidn con ella. Agrega que
en derecho comparado y en la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha considerado la relacién entre
éstos y las marcas comerciales, atendido que comparten muchas caracteristicas, como identificadores de los
diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un
nombre de dominio, se debe considerar la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como
dominio.

Asi también, de acuerdo a la politica uniforme de resolucion de conflictos de nombres de dominio (Uniform
Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporacién de Nombres y Numeros de
Internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental en la
resolucidn de los conflictos, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestiéon y en su titulo
preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si éste es
idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante
tiene derechos. Criterios que han sido recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

Estima que si se asignara el nombre de dominio a don José Santa Maria Zanartu, ello podria causar graves
confusiones entre los consumidores, contradiciendo el espiritu de la Normativa Marcaria vigente, asi como los
criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentacién de NIC Chile aplicables en esta materia.
Asimismo considera que es fundamental que la asignacion del dominio de autos proteja los intereses de su
representada, adquiridos luego de arduos esfuerzos a lo largo de anos de trabajo.

Concluye que de acuerdo a los antecedentes expuestos, la marca "LA PALMA" se asocia claramente con su
mandante, la que detenta el mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio en disputa. Es asi como
existiendo dos solicitudes validamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento
de NIC Chile, sélo procede resolver la disputa de acuerdo a los criterios y politicas de solucién de conflictos y
asignacion de nombres de dominio, conforme a las cuales considera que se debe asignar el nombre de dominio
palmas.cl, a su mandante.

6.- Que para acreditar su mejor derecho esta parte rindié prueba documental consistente en fotocopias de de
fojas 32 y siguientes que dan cuenta de los siguientes registros marcarios: i) Marques de Villa Palma, Registro N°
592920, y la correspondiente impresién de la consulta a la Base de Datos del Departamento de Propiedad
Industrial de fojas 33; ii) La Palma, Registro N° 633361, y la correspondiente impresion de la consulta a la Base
de Datos del Departamento de Propiedad Industrial de fojas 34 y 35; iii) La Palma, Registro 497229, y la
correspondiente impresion de la consulta a la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial de fojas
36 y 37; iv) Vifia el embrujo de la Palma, Registro N° 567615, con la correspondiente impresion de la consulta a
la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial de fojas 38; v) Vifia La Rosa La Palma Dorada,
Registro N° 696824, con la correspondiente impresidn de la consulta a la Base de Datos del Departamento de
Propiedad Industrial de fojas 39; vi) Vifia La Rosa La Palma Chilena, Registro N°681827, y la correspondiente
impresion de la consulta a la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial de fojas 40; vii) Vifa Las
Palmas de Cocalan, Registro N° 662037, y la correspondiente impresion de la consulta a la Base de Datos del



Departamento de Propiedad Industrial de fojas 41; viii) Vifia Las Palmas de Cocaldn, Registro N° 662038, con la
correspondiente impresion de la consulta a la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial de fojas
42; ix) La Palma, Registro N° 666626 (Benelux); x) El embrujo de la Palma, N° 02-39930 (Colombia); xi) La Palma,
Registro N° 2720738 (Estados Unidos); xii) La Palma, Registro N° 218263 (Finlandia); xiii) Vifia La Rosa La Palma
Dorada, Registro N° 2331776 (Gran Bretafia); xiv) La Palma, Registro N° 56788 (Puerto Rico); xv) La Palma,
Registro N° 123810 (Rep. Dominicana)

b) Impresiones de la Pagina web de www.larosa.cl en donde aparecen comentarios de prensa sobre el vino “LA
PALMA”, de fojas 43 a 51.

c) Set de etiquetas del vino “LA PALMA”, de fojas 29 a 31;
d) Brochure de Vifia la rosa en donde aparece todas las caracteristicas del vino “LA PALMA”, de fojas 28.

6.- Que a fojas 55 se tuvo por presentadas las demandas arbitrales de las partes, a lo que se proveyd traslado,
notificandose esta resolucion a las partes a fojas 55.

7.- Que a fojas 56 la segunda solicitante evacuael traslado conferido en autos. Sostiene que la contrariamente a
lo sostenido por la primera solicitante, si bien es cierto que el Reglamento para el funcionamiento de Registros
de nombres de dominio CL se funda en parte en el Domain Name System Structure and Delegation, no es cierto
gue en nuestro pais se aplique el principio “FIRST COME, FIRST SERVED” como norma rectora en los conflictos
por nombre de dominio, pues ello llevaria a que claramente no existiria la instancia del juicio arbitral para la
determinacion del mejor derecho al dominio de Internet, sino que simplemente se dejaria el dominio al primer
solicitante. Sin embargo, la finalidad del arbitraje de autos es determinar cual de las partes tiene mejor derecho
al dominio en conflicto, y el hecho de ser el primero en solicitarlo serviria de antecedente favorable Unica y
exclusivamente en el caso en que ambas partes se encontraran en igualdad de condiciones, lo que no ocurre en
la especie, al tener su mandante derechos anteriores y de mayor importancia a los de la contraria.

En relacién al punto 3 y 4 del escrito en cuestién, en cuanto el primer solicitante sefiala que “palmas” se
denomina a un tipo de arboles, especies nativas caracteristicas de nuestro pais, conocidas por su bello atractivo
y por la singularidad y complejidad que reviste su proteccién y cuidado...”, y que siempre ha sido cautivado por
los paisajes de Chile y por su vegetacion, y en especial por las bondades de las especies nativas y en situaciones
vulnerables. Por lo que ha proyectado un sitio web, para compartir a través de él, toda la belleza y fragilidad de
estas especies, sostiene que el nombre del vino LA PALMA, alude a su bello fundo La Palmeria de Cocalan, un
lugar Unico en el mundo, donde los vifiedos comparten la tierra con miles de antiguas palmas chilenas (Jubaea
chilensis), plantaciones de citricos y perezosas llamas.

La Palmeria es la joya que ostenta Vifia La Rosa. Escondido en uno de los valles del Cachapoal, los vifiedos
comparten un espacio donde se yerguen cientos de palmeras nativas chilenas, de la especie Jubaea chilensis.
Esta especie produce pequefias nueces o "cocos" que se utilizan para fabricar el especial jarabe denominado
"miel de palma". Este tipo de palmera crece en lugares secos expuestos a pocas precipitaciones anuales.

En relacion con Vifia La Rosa, la historia de este lugar comenzé en 1914, cuando, a la edad de nueve afios,
Recaredo Ossa Undurraga (descendiente directo del fundador de Vifia La Rosa, don Francisco Ossa y Mercado)
se encontré con este insdlito sector, durante un paseo a caballo.

Grabd su nombre en una de las palmas, con la esperanza de volver algun dia a este parque natural de palmeras,
un lugar virgen en la mitad de la nada, Unico.

Mientras transcurrian los afios, uno de sus anhelos fue poseer esto para si. Recién a la edad de 75 afios logré
hacer de su suefio una realidad. Gracias a él, visitadas apenas por muy pocas personas, acaso por algunas
graciles llamas que corren por ahi, hoy cientos de palmas Jubaea chilensis - muchas de ellas varias veces
centenarias - crecen entre medio de vifiedos y de plantaciones de arboles frutales.



Queda de absoluto manifiesto el interés y preocupacion que tiene su representada en el cuidado y conservacion
de la Palma Chilena, no siendo argumento suficiente el interés y aficiéon del primer solicitante para un mejor
derecho al dominio.

Con ello, sostiene, queda de manifiesto la relacidn de su representada con la marca LA PALMA y por ende con el
dominio, desvirtuando asi el argumento de la contraria en cuanto sostiene que no tendrian una relacion
determinante que justifique la asignacion del dominio llamado palmas.cl.

8.- Que a fojas 59 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio representan uno de los mayores activos en la sociedad de la
informacidn, toda vez que permiten a quien desea tener presencia en la red poder identificarse en ella y a
guienes requieren consultar informacion de la mas variada indole llegar a ella en forma relativamente expedita.
Siendo asi, uno de los conflictos de intereses de relevancia juridica que ha cobrado interés es precisamente
aquel que se refiere a la titularidad de un nombre de dominio.

En Chile esta materia se ha solucionado dichos conflictos basicamente en sede arbitral, a través de arbitros
arbitradores, que encuentran su mandato en el contrato de adhesién que celebran los registrantes de nombres
de dominio con nic Chile.

Siendo asi, los arbitros que intervienen en la solucidn de conflictos han de actuar conforme a lo que la prudencia
y la equidad les indiquen, agregando a los antecedentes todos aquellos elementos probatorios que hagan llegar
las partes.

SEGUNDO: Que habiéndose llegado a la fase de conclusién del presente conflicto, esta arbitro considera que se
encuentra suficientemente acreditado en autos la titularidad marcaria del segundo solicitante, respecto de la
marca “La Palma”, a través de la documental presentada en autos, no impugnada de contrario. Asimismo se
encuentra suficientemente acreditado el interés de esta parte en la especie “palma Chilena”, a través de la
documental presentada, especialmente en lo referente a la propiedad de la hacienda “las palmas de cocalan”.

TERCERO: Que de su parte, la contraria aduce que su interés legitimo por el nombre de dominio “palmas.cl” en
disputa, deriva de su interés por esta especie, sus caracteristicas y belleza, lo que le insta a crear un sitio web de
difusion de la misma. Sin embargo, tal y como expresa en su solicitud, esta parte la solicitud de nombre de
dominio en representacién de L. Beiboer, titular del nombre de dominio palma.cl, y analizado en nombre de
dominio a que se hace referencia, éste no tiene pagina web activa, es mas buscado este dominio en la base de
datos de Nic Chile, ésta arroja el siguiente mensaje de error “El sitio web "www.palma.cl" esta registrado en NIC
Chile pero no ha definido sus servidores de nombre, por lo que no esta operativo”, lo que impide a esta arbitro
lograr una conviccién acerca de la realidad de las argumentaciones de esta parte, por cuanto no obstante contar
con el dominio palma.cl, representativo de la llamada palma chilena, dominio inscrito desde el 20 de julio de
2005, no ha dotado a dicha p{agina ni siquiera de los elementos basicos para su funcionamiento, cual es un
servidor de nombre y menos aun le ha dado contenido alguno.

CUARTO: Que en materia de nombres de dominio es necesario considerar que con el registro las partes inician
una competencia por la titularidad del nombre de dominio en disputa, para cuya resolucién se deben considerar
los principios y derechos que inciden en la materia. En efecto, uno de los primeros principios que se elaboraron
al respecto llevan a sostener que en igualdad de condiciones y derechos, el primer solicitante tiene un mejor
derecho para acceder a la titularidad del nombre de dominio. De esta primera premisa se desprende la
necesidad de analizar si ambas partes se encuentran en igualdad de derechos. En el caso de autos, como se
analizd en la expositiva la segundo solicitante cuenta con registros marcarios para la expresién “la palma”, lo
cual ha sido suficientemente acreditado. De su parte, la primera solicitante no acredita derechos marcarios y/o
de otro estatuto identificatorio, sino que aduce un interés legitimo, dado por su interés por la especie nativa



“palma Chilena”, sin embargo este interés se ve diluido por el no uso del dominio palma.cl, de su titularidad,
como se analizada en el considerando precedente.

QUINTO: Que siendo asi, y considerando que esta arbitro debe fallar de acuerdo a lo que la prudencia y equidad
le impongan, no podra accederse a las pretensiones de la primera solicitante, debiendo consolidarse el dominio
en la segunda solicitante.

SEXTO: Que en todo caso no existen evidencias en autos de que la primera solicitante haya litigado
temerariamente, ni de que haya obrado de mala fe, por lo cual habra de resolverse que cada una de las partes
pague sus costas.

Y Visto lo dispuesto en el reglamento de Nic Chile, se RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio palmas.cl en disputa a la segunda solicitante SOC. AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO
S.A., previamente individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Resolvid

Lorena Donoso Abarca

Arbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsalvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero Andrea Merello Gera

13.828.775-0 13.905.574-8

Cc: beiboer@compuserve.com; dominios@alessandri.cl; ebarrera@alessandri.cl; ahoward@alessandri.cl;
Idonoso@uchile.c; fallos@legal.nic.cl




