JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. : 72- 2011

Juicio arbitral pastelerialaspalmas.cl

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

Santiago, 5 de Diciembre de 2011

VISTOS:
Con fecha de 3 de Junio de 2011 la parte JOCELYN CAROLINA
MARTINICH ESCARATE, domiciliada para estos efectos en Independencia
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4599, Conchali, ciudad de Santiago, en adelante el “primer solicitante”,
solicita la inscripcion del nombre de dominio pastelerialaspalmas.cl. Luego y
encontrandose dentro de plazo, el dia 22 de Junio de 2011,
COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA , domiciliada en Av. A. Bello
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2711, piso 19, Santiago, en adelante el “segundo solicitante” solicitdé la
inscripcion del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacion
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 N0.14991 se designd a la suscrita como arbitro
para la resolucidn del presente conflicto de asignacién del nombre de dominio
pastelerialaspalmas.cl, aceptando dicho encargo seguin consta en resolucion
de fecha 27 de Junio de 2011, jurando desempefiar dicho cometido fielmente y
en el menor tiempo posible.

En la misma resolucidén anterior, se citdé a las partes a una audiencia, la
que fue celebrada el dia 12 de Octubre 2011, a la cual asiste don José Ignacio
Juarez, habilitado de derecho, con poder delegado de la abogado dofia Maria
Luisa Valdés Steeves, por el segundo solicitante, en rebeldia de la primera
solicitante, y el arbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliacion, el Tribunal fija en la misma audiencia las
bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera
personal al apoderado compareciente, el que firma conjuntamente con el
arbitro.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrandose dentro de plazo,
la apoderada del segundo solicitante COMERCIALIZADORA ROSSETTI

LIMITADA, interpone demanda arbitral de asignacion de nombre de dominio
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en la cual solicita la asignacién definitiva del dominio de autos a su favor. En
sintesis, expone en su libelo que:

Que COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, es una sociedad
familiar dedicada al negocio de la reposteria y PASTELERIA, conocida en el

mercado a través de su famosa dulceria LAS PALMAS de reconocida calidad y

tradicional, la que comprende areas de banqueteria y gelateria, con diversos
locales en la region metropolitana, se ha posicionado como una de las més
famosas y prestigiosas en su rubro. Con una trayectoria de 40 afios en el
mercado, la PASTELERIA LAS PALMAS es reconocida como una de las

fabricas mas importantes de su rubro en nuestro pais, gozando sus productos y

tiendas de gran fama y reconocimiento, tanto en el mercado real, como en la red
global Internet; que modific6 su estructura corporativa, razéon por la que las
marcas registradas para la expresion LAS PALMAS fueron transferidas a su
empresa relacionada COMERCIALIZADORA ROSSETTI OPALINA LIMITADA,

Que su representada cuenta con una serie marcas comerciales
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”).

Entre ellas se encuentra la familia de marcas comerciales para la
expresion “LAS PALMAS ", idénticas al elemento funcional y distintivo del nombre
de dominio en disputa:

» Registro N° 859.574, “LAS PALMAS “, denominativa, para
distinguir productos en clases 29 y 30.
» Registro N° 857.710, “LAS PALMAS ", denominativa, para

distinguir: “Servicios de importacion, exportacion y representacion

de todo tipo de productos y articulos. Servicios de reagrupamiento
de mercaderias de diversa procedencia (excepto su transporte) en
un solo &mbito para la libre eleccion y adquisicion por parte del
consumidor; servicios de venta por Internet; servicios de
promocién al publico mediante declaraciones o anuncios en
relacién con todo tipo de productos o de servicios por todos los
medios de comunicacion, especialmente lo que dice relacion a
comunicacion interactiva de datos, mensajes, imagenes, textos y

combinaciones de estos, por medios computacionales, World

Wide Web vy otras redes de bases de datos ; servicios de

informacién y promocién al publico, de declaraciones o anuncios
en relacién con todo tipo de productos o deservicios oral y/o visual
por medio de terminales de computacion, fax y por otros medios
analogos digitales”, en clase 35.

» Registro N° 861.518, “LAS PALMAS ", denominativa, para

distinguir: “Servicios de restaurantes, bares, cafeterias, fuent __es

de soda y establecimientos encargados de procurar a limentos
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0 bebidas preparados para el consumo , tales como,

restaurantes de autoservicio, cantinas, sandwicherias, salones de
té, heladerias, snack-bar”, en clase 43.
» Solicitud N° 909.082, “LAS PALMAS”, denominativa, para

distinguir un establecimiento comercial, para la compraventa de

productos de la clase 29, XIlI region.

Asi entonces, su mandante es titular de marcas comerciales que

corresponden exactamente a la expresion “LAS PALMAS " para distinguir sus

famosos productos y PASTELERIA ubicada en la ciudad de Santiago, gozando
esta de un altisimo nivel de asociacién y reconocimiento entre los usuarios de
Internet y pablico en general; sus productos, actividades y servicios se reconocen
e identifican efectivamente en el mercado con la denominacién “LAS PALMAS ".

Que por otro lado, es reconocida y légica la actitud de los usuarios de
Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este
caso, un usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio
“PASTELERIALASPALMAS .CL” a un sitio Web con informacion relativa a los
servicios, productos y en definitiva a la PASTELERIA que precisamente ha
posicionado en el mercado su mandante, COMERCIALIZADORA ROSSETTI
LIMITADA con la marca LAS PALMAS .

Para reforzar lo anterior, especialmente la asociacion en Internet de la
expresion “LAS PALMAS” con su mandante, debemos considerar que esta ya
cuenta nombres de dominio que corresponden, o bien se estructuran en la
expresion “LAS PALMAS”, lo que permite reafirmar la asociacion que haran los
usuarios de Internet, entre el nombre de dominio solicitado
PASTELERIALASPALMAS.CL y su mandante:

» LASPALMAS .CL
* DULCERIALASPALMAS .CL
» LASPALMAS DULCERIA.CL

Estos dominios son so6lo una muestra mas del mejor derecho que asiste a
mi representada respecto del dominio en disputa, toda vez que consisten en la

expresion “LAS PALMAS”, signo _idéntico al elemento funcional y distintivo

del nombre en conflicto.
Reiteramos que el dominio solicitado PASTELERIALASPALMAS .CL, es

engafnosamente similar a los hombres de dominio ya sefialados de propiedad de

nuestra mandante. Como se observa, el demandado de autos procedio a solicitar

como nombre de dominio la expresion “LAS PALMAS ", anteponiendo

Unicamente la palabra PASTELERIA, que se vincula estrechamente con mi

mandante y sus marcas comerciales, toda vez que estas distinguen precisamente
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una dulceria o PASTELERIA que goza de gran presencia en el mercado, por lo
que sostenemos que dicha incorporacion no tiene mérito creativo alguno ni
puede ser considerado bajo ningun punto de vista como un elemento
diferenciador de las marcas de su mandante.

La importancia de los nombres de dominio radica en la necesidad de que
éstos reflejen fielmente al titular o sujeto que se identifique con el mismo para
evitar confusiones en el publico.

Asi pues, sostiene que el nombre de dominio en disputa debe ser
asignado a COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, pues segun los
documentos que se acompafan, es quien tiene un legitimo derecho respecto del
nombre de dominio PASTELERIALASPALMAS .CL.

De otra parte, existe una estrecha vinculacidon entre la solicitante y el
nombre de dominio en disputa: en efecto, su mandante tiene registrada la marca

“LAS PALMAS ” en nuestro pais, dicha expresion corresponde al nombre de sus

reconocidas PASTELERIAS ubicadas en distintas comunas de la ciudad de
Santiago. De modo tal, al comparar grafica, fonética y conceptualmente el
dominio en disputa con las marcas comerciales y nombre de la reconocida
dulceria o PASTELERIA LAS PALMAS, podremos apreciar que existen
semejanzas evidentes.

Los consumidores pueden logica y razonablemente creer que se trata de
un sitio en el que se ofrecen y promocionan los productos y servicios ofrecidos
por la prestigiosa PASTELERIA LAS PALMAS de su mandante, lo que

obviamente no es asi, lo que se grafica de la siguiente manera:

. LAS PALMAS (marca de su mandante)

e PASTELERIALASPALMAS .CL (nombre de dominio en disputa)

. LASPALMAS .CL (nombre de dominio de su mandante)

. LAS PALMAS (nombre de la PASTELERIA de su
mandante)

La contraria pues, ha procedido a tomar el nombre que identifica a la
reconocida PASTELERIA LAS PALMAS de su mandante, que se encuentra
debidamente registrada ante el INAPI como marca comercial, anteponiendo
precisamente la expresion “PASTELERIA”, la que bajo ningun punto de vista
puede ser considerada como un elemento diferenciador, sencillamente porque no
lo es, de hecho, con dicha palabra se alude a la actividad que desarrolla su
mandante y que precisamente protege con su marca, respecto de servicios y

productos para los que tiene derechos exclusivos y excluyentes.
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Luego de efectuar una descripcion de los nombres de dominio y su
importancia, sefiala normativa legal pertinente a considerar en el presente caso,
destacando lo atigente a la Ley N° 20.169 sobre Competencia Desleal.

Y los diversos criterios aplicables para conflictos de asignacion de
nombres de dominio, en especial, el Criterio de la titularidad sobre marcas
comerciales y su relacion con los nombres de dominio, con la expresa mencién a
las disposiciones emanadas de la ICANN, OMPI, y NIC CHILE; luego menciona
el Legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa”, y la “Creacién
Intelectual del Signo.” y el “Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido”; el
Convenio de Paris; el “Criterio de la Identidad” y el “Uso efectivo en Internet”.

A mayor abundamiento, acompafa diversos documentos con mencién a

los sitios Web, todos los cuales dan cuenta que la expresion “LAS PALMAS ” se

asocia con las reconocidas PASTELERIAS de su mandante y no con la
demandada, lo que da cuenta de su fama y notoriedad en la Web, ademas de la
asociacion que los usuarios realizan entre este concepto y su mandante.

En definitiva, sostiene la peticionaria que la titularidad de registros marcarios
vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculacion de esa marca con
las PASTELERIAS que distingue su mandante con este signo, asi como sus
actividades, productos y servicios, considera que COMERCIALIZADORA
ROSSETTI LIMITADA es la titular del mejor derecho para la obtencion del
nombre de dominio en disputa.

Como documentos acompafiados a la demanda y no impugnados por la

contraria constan:

1. Copia de los certificados de registros marcarios

2. Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados

3. Copia del poder otorgado por COMERCIALIZADORA OPALINA
ROSSETTI LIMITADA a Sargent & krahn.

4. Impresion de sitio Web www.dulcerialaspalmas.cl, en el cual se puede

apreciar el uso de la expresiéon LAS PALMAS , para distinguirse en el

mercado, dando cuenta de su presencia efectiva en Internet, asi como
del reconocimiento, fama y notoriedad que posee entre los usuarios.

Impresion del sitio Web www.loogares.com, en el que se promociona

Copia del sitio Web www.topchile.cl, en el cual se promociona y
destaca la PASTELERIA LAS PALMAS de su mandante, dando

cuenta del reconocimiento que estos locales poseen entre los
consumidores y usuarios de Internet.

7. Impresion del sitio Web www.blogempresas.cl, en el cual se destaca la

vasta trayectoria de su mandante en su rubro y se menciona a la
PASTELERIA LAS PALMAS, como una de las mas prestigiosas en su

rubro.
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8. Impresion del sitio Web www.posicionamiento.cl, en el que se destaca
la historia de la PASTELERIA LAS PALMAS de su mandante, asi

como sus principales productos.

9. Copia de la sentencia recaida sobre el nombre de dominio
“vifiasdelmaipo.cl” de fecha 21 de mayo de 2006.

10. Copia de la sentencia recaida sobre el nombre de dominio
linternasmaglite.cl, de fecha 15 de junio de 2009.

11. Copia de la sentencia recaida sobre el nombre el nombre de dominio

promain, de fecha 6 de Julio de 2009

Luego, y con fecha 14 de Nov. de 2011, presenta escrito de téngase
presente, en el que reitera la falta de interés del primer solicitante, el legitimo
interés de su mandante sobre el nombre de dominio en disputa, y la estrecha
vinculacién entre su mandante y el referido nombre de dominio en litigio,
citando jurisprudencia.

Por Gltimo y atendido al mérito de autos, a fs. 86 y con fecha 30 de

Nov. de 2011 se cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o

no de la solicitud de asignacion definitiva del nombre de dominio
pastelerialaspalmas.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de la
primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera
voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de
solicitar la inscripcién, transferencia, revocacién o renovacion del nombre de
dominio, como se desprende del acapite segundo del articulo 6 del
Reglamento de Nic Chile.

2.- 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”.

3.- Que segln lo expresado y probado por la segunda solicitante, ésta
seflala tener titularidad respecto una familia de marcas comerciales para la
expresion “LAS PALMAS”, para distinguir sus famosos productos vy
PASTELERIA, ubicada en la ciudad de Santiago, que goza de asociacion y

reconocimiento entre los usuarios de Internet y el publico en general.

4.- Que en relacién a la existencia de derechos o intereses legitimos
relevantes en la especie, la primera solicitante, dofia Jocelyn Carolina

Martinich Escarate no ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno en su
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nombre, marca u otra designacién o signo distintivo, preexistente a su
solicitud de asignacion del nombre de dominio en conflicto, que esté
reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentd
demanda, ni tampoco contestacion, no obstante haber sido emplazada
debidamente y notificada durante el curso de proceso y de todas y cada una
de las resoluciones dictadas; en mas, no concurrié a la primera audiencia y el
proceso de ventild en su rebeldia. Asi entonces, no es posible aplicar el
principio “First come, first served”, ya que éste debe ser aquilatado,
ponderado y sopesado con los principios generales de responsabilidad civil,
buena fe y propiedad, y el hecho de haber solicitado del nombre de dominio en
primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor
derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento de Nic Chile
establece un plazo de 30 dias para que cualquier tercero que se considera
afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva.

5.- Que este Tribunal tiene a bien los argumentos sefialados por el
segundo solicitante, en relacion a la titularidad de las marcas que hacen
alusién a “LAS PALMAS”, debidamente registradas, lo cual unido a la fama y
notoriedad en el medio nacional de su ESTABLECIMIENTO mercantil del rubro
PASTELERIAS, obran en su favor al momento de tener presente su
vinculacién con el nombre de dominio intentado. Sin perjuicio de lo anterior,
en reiteradas oportunidades este Tribunal ha sostenido que el criterio de
titularidad marcaria es tan soélo un antecedente a considerar, puesto que el
conflicto de autos se centra en la solicitud de inscripcion de un nombre de
dominio, el cual se rige bajo criterios propios de su area que si bien pueden
ser ilustrados bajo el criterio del derecho de marcas, también lo es de otras
areas del derecho.

6.- Que, siguiendo el mismo orden de ideas, y en opinién de este
Arbitro, existen una evidente similitud entre las marcas antes enunciadas y el
nombre de dominio en conflicto, y mas aun cuando el giro de la segunda
solicitante es el giro de “pastelerias” y dichas actividades se encuadran en el
ambito de proteccion de los registros del signo LAS PALMAS antes aludidos, ya
que éstos se comprenden en el giro de su negocio.

7.- Que del examen de las argumentaciones vertidas en el proceso,
este Tribunal estima que es absolutamente razonable que la segunda
solicitante pretenda proteger su actividad comercial, que ha venido
desarrollando por afios, y obtener una capitalizacién de la misma, puesto que
es una muy importante y prestigiosa pasteleria en la ciudad de Santiago, y
también es razonable que ejerza un legitimo derecho para proteger sus
marcas, ya que se evidencia una gran similitud con el nombre de dominio en
conflicto. El criterio de la identidad, sefiala que el nombre de dominio en
disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el
mismo, y en el caso de autos, parece ser que ocurre con el segundo

solicitante, el que no ejerceria —-a nuestro entender- de una posicién
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dominante, sino mas bien, pretende capitalizar los esfuerzos realizados por
largos afios en posicionar una marca, lo que reafirma la aplicacion de este
criterio.

8.- Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que
la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por la
primera solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos validamente

|\\

adquiridos por el segundo solicitante sobre su marca comercial “Las Palmas”.

9.- Que, la conclusién precedente, basada en razonamientos de
prudencia y equidad, se adecua y resulta armodnica con otras consideraciones
adicionales de prudencia y equidad que este Arbitro estima relevantes en la
especie. En efecto, no habiendo acreditado el primer solicitante ningln vinculo
con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la
oportunidad para ello, mal podria este sentenciador preferir su solicitud en
desmedro de la solicitud del segundo solicitante, parte que si ha acreditado
oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo
integramente comprendido en el nombre de dominio en disputa.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a

la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Acoger la solicitud de inscripcion del nombre de dominio
pastelerialaspalmas.cl presentada por la segunda solicitante, y por
consiguiente asignar dicho nombre de dominio a COMERCIALIZADORA
ROSSETTI LIMITADA, Rut 76.066.250-K.-

2.- Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucidon a las partes via carta certificada vy
ademas por correo electronico, con firma digital, y por esta uUltima via, a Nic
Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 8

Fono: (56 2) 688 8179— (0) 7 859 6257



