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Rol 7-00-13 
centrocomercialplaza.cl 
Oficio NIC Chile 18124 

Purísima Hadad Olave v. Plaza Oeste S.A. 
 

 
S E N T E N C I A   D E F I N I T I V A  

 
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

 
 

 
 
Santiago, veintidós de septiembre de dos mil catorce. 
 

 
V  I  S  T  O  S: 

 

Con fecha 27 de diciembre de 2012, doña Purísima Hadad Olave, domiciliada 

en Los Libertadores 350, El Monte, Talagante, en adelante también denominada 

«Primer Solicitante», representada en autos por don Andrés Anselmo Aguayo Díaz, 

solicitó la inscripción del nombre de dominio <centrocomercialplaza.cl>, en adelante, la 

«Primera Solicitud». 

 Posteriormente, con fecha 22 de enero de 2013, Plaza Oeste S.A., domiciliada 

para estos efectos en Cerro el Plomo Nº 5680, piso 13, Las Condes, Santiago, en 

adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en 

autos por don Hernán Ríos de Marimón, solicitó igualmente la asignación del mismo 

nombre de dominio <centrocomercialplaza.cl>, en adelante, la «Segunda Solicitud», 

conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el 

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la 

«RFR-CL». 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, 

y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en 

adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18124, de fecha 4 de 

julio de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución 

del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio 

<centrocomercialplaza.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de 

dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por 

vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte. 
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 Con fecha 5 de julio de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro 

arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En 

la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal 

arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a 

las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 12 de julio de 2013, 

disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y 

que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a 

seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó 

agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta 

en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.  

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la sola asistencia 

del representante del Segundo Solicitante Plaza Oeste S.A., en presencia de este 

árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha 

audiencia, por inasistencia de una de las parte, el tribunal informó que las bases de 

procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De 

todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el 

árbitro. 

 Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento 

fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo 

electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las 

bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. 

Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompañando además 

documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.  

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:  

(A) Tenemos la marca plaza registrada por más de 20 años para su uso comercial y 

establecimiento comercial por lo cual la podemos usar para diferente proyectos y 

oponernos a su uso indebido por parte de terceros. 

(B) Se registro este dominio para un proyecto de locales comerciales que queremos 

hacer. 

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 
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• Copia de título de registro de marca comercial PLAZA, registro número 425.019, de 

titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad 

Industrialde fecha 11 de abril de 1994, para establecimiento comercial de toda 

clase de productos en la región metropolitana. 

• Copia de título de registro de marca comercial PLAZA, registro número 699.615, de 

titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad 

Industrial, de fecha 2 de agosto de 2004, para establecimiento comercial de toda 

clase de productos en la región metropolitana. 

• Copia de título de registro de marca comercial PLAZA, registro número 285.493, de 

titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad 

Industrial, de fecha el 22 de mayo de 1984, para servicios de centro médico y 

laboratorio clínico, en las provincias de Talagante y Santiago. 

• Copia de título de registro de marca comercial PLAZA, registro número 707.117, de 

titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad 

Industrial, de fecha 28 de octubre de 2004, para servicios de centro médico y 

laboratorio clínico, clase 44. 

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda: 

(A) Plaza S.A. es la sociedad holding que agrupa a todas las sociedades propietarias 

de los centros comerciales que operan bajo una misma marca, entre las cuales 

figura PLAZA OESTE S.A. En Chile, estos malls operan como una cadena 

unificada bajo la marca Mall Plaza, de la cual mi mandante, PLAZA OESTE S.A., 

es legítimo representante y titular, mientras que en Perú lo hacen bajo la marca 

Aventura Plaza. Lo anterior les permite obtener importantes sinergias operativas 

así como eficiencias comerciales. Con más de 22 años de experiencia, Mall Plaza 

se destaca por dar un sello único a sus proyectos, caracterizados por estar 

pensados para satisfacer las necesidades y aportar a mejorar la calidad de vida de 

sus visitantes. Los centros comerciales Mall Plaza se constituyen en lugares de 

encuentro para toda la familia y en los principales espacios urbanos públicos del 

siglo XXI, llevando adelante un innovador modelo de negocios en constante 

evolución y siempre orientado a los consumidores, adelantándose oportunamente a 

las necesidades de las personas y ofreciendo en cada uno de sus centros 

comerciales una oferta integral de productos y servicios que va más allá de la 
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oferta tradicional de éstos al incorporar entretención, gastronomía, educación, 

cultura, salud, oficinas y centros financieros, en espacios con los más altos 

estándares de seguridad y arquitectura. Mall Plaza es la principal cadena de 

centros urbanos del país y un gran referente de la industria en Latinoamérica. 

Gestiona más de 1.238.000 m2 en un total de 17 centros urbanos, distribuidos 12 

de ellos en Chile, 4 en Perú y 1 en Colombia. En lo que respecta a nuestro país, 6 

de dichos centros comerciales se encuentran distribuidos en el Gran Santiago. Los 

demás se encuentran en Antofagasta, La Serena, Los Ángeles y Talcahuano. Entre 

ellos destacan Mall Plaza Antofagasta, Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Norte, Mall 

Plaza Oeste, Mall Plaza del Trébol y Mall Plaza Sur. Hoy Mall Plaza puede ser 

considerado como el centro comercial más grande en Chile, con una activa 

participación en el extranjero, contando además con una completa oferta de 

servicios que sobrepasa, con mucho, el ámbito comercial, contribuyendo en esferas 

como la cultura,  salud,  educación y esparcimiento. 

(B) Mis mandantes, los Sres. PLAZA OESTE S.A., son una importante cadena de 

centros comerciales ampliamente reconocida por el público chileno, con una 

imponente presencia tanto en Chile (Santiago y numerosas otras regiones del país) 

como en el extranjero. Mediante grandes esfuerzos e inversiones, así como más de 

20 años de trayectoria y presencia en el mercado nacional, mis mandantes han 

logrado crear y mantener un merecido prestigio, fama y notoriedad en el ámbito de 

sus negocios. Con el objeto de proteger dicho reconocimiento y éxito empresarial, 

PLAZA OESTE S.A. ha solicitado y obtenido diversos registros marcarios para la 

expresión “MALL PLAZA” en Chile, los que individualizamos a continuación: 

• Registro de marca Nº 669696, “MALL PLAZA” clase 35, de fecha, 28/07/2003 

• Registro de marca Nº 683842, “MALL PLAZA” clases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, región 8, 

de fecha 21/01/2004 

• Registro de marca Nº 734566, “MALL PLAZA” clases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, regiones, 

7 8 9 10 11 12 13, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734567, “MALL PLAZA” clases, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, regiones 1 

2 3 4 5 6, de fecha 28/09/2005  
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• Registro de marca Nº 734568, “MALL PLAZA” clase 43, de fecha, 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734569, “MALL PLAZA” clase 40, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734571, “MALL PLAZA” clase 38, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734572, “MALL PLAZA” clase 37, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734573, “MALL PLAZA” clase 36, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734574, “MALL PLAZA” clase 35, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 743919, “MALL PLAZA” clase 41, de fecha 26/12/2005 

• Registro de marca Nº 778226, “MALL PLAZA” clase 27, de fecha 23/01/2007 

• Registro de marca Nº 801661, ““MALL PLAZA” clase 42, de fecha 23/11/2007 

• Registro de marca Nº 912750, “MALL PLAZA” clase 1, de fecha 1/01/2011 

• Registro de marca Nº 912751, “MALL PLAZA” clase 23, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912752, “MALL PLAZA” clase 22, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912753, “MALL PLAZA” clase 3, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912754, “MALL PLAZA” clase 4, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912755, “MALL PLAZA” clase 21, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912756, “MALL PLAZA” clase 19, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912757, “MALL PLAZA” clase 9, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912758, “MALL PLAZA” clase 8, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912759, “MALL PLAZA” clase 7, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912760, “MALL PLAZA” clase 6, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912761, “MALL PLAZA” clase 5, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912762, “MALL PLAZA” clase 18, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912763, “MALL PLAZA” clase 16, de fecha 31/01/2011 
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• Registro de marca Nº 912764, “MALL PLAZA” clase 15, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912765, “MALL PLAZA” clase 14, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912766, “MALL PLAZA” clase 33, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912767, “MALL PLAZA” clase 32, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912768, “MALL PLAZA” clase 30, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912769, “MALL PLAZA” clase 29, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912770, “MALL PLAZA” clase 28, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912771, “MALL PLAZA” clase 26, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912772, “MALL PLAZA” clase 25, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912773, “MALL PLAZA” clase 24, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912774, “MALL PLAZA” clase 13, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912775, “MALL PLAZA” clase 12, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912776, “MALL PLAZA” clase 11, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912777, “MALL PLAZA” clase 10, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912778, “MALL PLAZA” clase 17, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 917673, “MALL PLAZA” clase 31, de fecha 26/03/2011 

• Registro de marca Nº 1006788 “MALL PLAZA” clase 20, de fecha 31/01/2011  

(C) Adicionalmente, cabe hacer presente que mis mandantes son también titulares en 

Chile de un conjunto de más de 500 marcas que utilizan la expresión “MALL 

PLAZA”. En estrecha relación con lo anterior, cabe hacer hincapié en lo extensa de 

la protección de la marca “MALL PLAZA”, la que incluye productos de las clases 1 

a 34, así como servicios de las clases 35 a 43, y establecimientos comerciales en 

diversas regiones, cubriendo virtualmente todo el espectro susceptible de 

protección marcaria, tanto en establecimientos comerciales como en productos y 

servicios. Al respecto, creemos relevante recalcar el hecho de que mis mandantes, 

PLAZA OESTE S.A., no sólo son los creadores intelectuales y legítimos titulares 

registrales de la expresión “MALL PLAZA” y sus derivados en Chile, sino que 
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además han efectuado un profuso uso de dichas marcas durante más de 20 años 

en el mercado nacional, llegando a situarse como una marca ampliamente 

conocida y reconocida en nuestro país. Con el mismo objetivo de proteger sus 

negocios y el éxito empresarial alcanzado, así como seguir extendiendo su 

conocimiento y reconocimiento a lo largo de todo el país, mis mandantes se han 

encargado de solicitar y registrar ante NIC Chile numerosos nombres de dominio 

conteniendo la expresión “MALL PLAZA”, entre los cuales destaca principalmente 

<mallplaza.cl>, dominio que resulta ser confusamente similar al disputado en esta 

oportunidad.  

(D) Al respecto, y en estrecha relación con los dos puntos antes mencionados, resulta 

relevante recalcar que tanto los registros de marca antes citados como el del 

nombre de dominio antes individualizado son de una fecha muy anterior a la 

solicitud de nombre de dominio presentada en esta oportunidad por la Sra. 

PURISIMA HADAD OLAVE, lo que innegablemente acreditaría que mis mandantes 

son los legítimos creadores y titulares de la original expresión “MALL PLAZA”, la 

que resulta ser confusamente similar a la denominación en disputa, lo que a su vez 

reflejaría un mejor derecho de mis representados sobre dicha expresión frente a 

cualquier otro derecho que la demandada pudiese llegar a invocar en autos. 

(E) De todo lo anteriormente expuesto se desprende que la marca “MALL PLAZA” 

corresponde a una creación original de mis mandantes, la que, como consecuencia 

de su amplia trayectoria en el mercado nacional, actualmente es sinónimo de 

calidad y excelencia otorgada por mis representados y no por terceras personas. 

En consecuencia, al verse enfrentado a la expresión “MALL PLAZA” y/o a sus 

similares, el público consumidor asocia directamente dicha expresión a PLAZA 

OESTE S.A. y a sus malls o centros comerciales, de lo que se desprendería el 

peligro y error de otorgar a un tercero, completamente ajeno a mis mandantes, el 

derecho a utilizar dicha expresión u otras que sean confusamente similares en 

internet, sobre todo teniendo en cuenta que para el correcto funcionamiento de 

internet, resulta esencial que exista correspondencia entre un determinado nombre 

de dominio y el contenido al cual dicho dominio conduce.  

(F) Siendo “MALL PLAZA” y sus derivados marcas profusamente registradas y 

utilizadas en el mercado nacional, así como ampliamente publicitadas y 

reconocidas en el mismo, resultaría poco convincente que la Sra. PURISIMA 

HADAD OLAVE  alegara el desconocimiento de la marca “MALL PLAZA”. Teniendo 

a la vista dichos antecedentes, y atendido que el campo de la imaginación es 
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infinito y la posibilidad de creación intelectual amplia, el hecho de que el nombre de 

dominio solicitado por la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE sea prácticamente 

idéntico o un mero sinónimo de las marcas y del nombre de dominio “MALL 

PLAZA” de mis mandantes, resulta evidente que la intención de la primera 

solicitante al requerir dicha inscripción de dominio fue aprovecharse del prestigio y 

la notoriedad de la marca de mis mandantes. Lo anterior, con el fin de atraer visitas 

y obtener beneficios ilegítimos generados como consecuencia del equívoco del 

público consumidor que asume que la expresión “CENTRO COMERCIAL PLAZA”, 

semánticamente idéntico, o al menos, confusamente similar a “MALL PLAZA” 

(marca afamada, registrada y ampliamente utilizada en el mercado nacional), lo 

conducirá a un sitio web con contenido relacionado a su creador y legítimo titular, 

esto es, a PLAZA OESTE S.A. y a sus malls PLAZA, en circunstancias que ello no 

será cierto. Dicha situación no sólo resultará perjudicial para los consumidores, 

quienes no accederán al contenido y a la calidad que esperan, sino que también 

resultará perjudicial para mis mandantes, quienes además de verse enfrentados a 

una injusta situación de dilución marcaria al otorgársele derechos a un tercero 

ajeno a ellos sobre una expresión cuasi-idéntica a “MALL PLAZA”, podrán ser 

víctimas de importantes perjuicios económicos y eventuales pérdidas de prestigio. 

En efecto, sostenemos la existencia de mala fe en la primera solicitante y su clara 

intención de beneficiarse de la marca de propiedad de mis mandantes por cuanto 

el nombre de dominio solicitado no es más que un sinónimo del segmento “MALL” 

de la reconocida marca de PLAZA OESTE S.A. En efecto, la mala fe no resulta 

burdamente evidente a primera vista sólo porque la solicitud de autos se limita a 

ser “confusamente similar” y no “idéntica” a la marca de mis mandantes, y ello 

ocurre sólo porque el nombre de dominio <mallplaza.cl>, equivalente a la marca 

registrada por mis mandantes, ya se encuentra registrada a su nombre, no 

encontrándose disponible al público en general. Como consecuencia de ello y a fin 

de lograr su objetivo de aprovechamiento de confusión, la primera solicitante se 

limitó a reemplazar el segmento “MALL” de la marca ya registrada a nombre de 

PLAZA OESTE S.A., por su sinónimo “CENTRO COMERCIAL”, efectuando un 

cambio prácticamente imperceptible en la denominación solicitada a registro. Es 

necesario agregar que dicho sinónimo o traducción no dota de distintividad alguna 

a la solicitud de nombre de dominio de la demandada. Es más, al simplemente 

cambiar “MALL” por “CENTRO COMERCIAL”, que corresponde a su sinónimo o 

traducción literal y más común, puede concluirse fácilmente que la demandada 

busca aprovecharse de la fama y notoriedad de las marcas de mis mandantes. Por 

lo tanto, a juicio de esta parte, aparece de manera evidente que la actitud de la Sra. 

PURISIMA HADAD OLAVE, al solicitar un nombre de dominio que no resulta ser 
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más que una mera traducción o sinónimo de la marca y el dominio “MALL PLAZA” 

ya registrados por mis mandantes, revela de manera clara e indubitada su mala fe.  

Es evidente además que en el citado caso no ha existido esfuerzo creativo alguno, 

puesto que se trata de una copia indiscutible de las marcas ya registradas a 

nombre de mis mandantes. En efecto, como ya explicamos, la demandada se limitó 

a solicitar ante NIC Chile el nombre textual de la marca de mis mandantes, 

simplemente traduciendo el segmento “MALL” al español, sin agregar ningún tipo 

de elemento o expresión adicional que evite inducir al público consumidor a error 

respecto de la marca y dominio de titularidad de PLAZA OESTE S.A. Ello genera 

que ambas marcas sean semánticamente idénticas. 

(G) A juicio de esta parte, los Sres. PLAZA OESTE S.A. tienen mejores derechos que 

la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE  sobre el nombre de dominio 

<CENTROCOMERCIALPLAZA.CL> en disputa, prácticamente idéntico a 

MALLPLAZA.CL lo que queda demostrado por los siguientes puntos: 

a. PLAZA S.A. es la sociedad holding que agrupa a todas las sociedades 

propietarias de los centros comerciales que operan bajo una misma marca. 

Entre ellas se encuentra PLAZA OESTE S.A., la que constituye una de las 

cadenas de centros comerciales más famosas de Chile.  

b. La expresión “MALL PLAZA” se encuentra profusamente registrada como 

marca comercial y nombre de dominio en Chile por PLAZA OESTE S.A., 

según se acredita en los documentos probatorios que se acompañan en el 

primer otrosí de esta presentación. 

c. La marca “MALL PLAZA” no sólo ha sido registrada por mis representados, 

sino que además es actualmente utilizada tanto en Chile como en el 

extranjero. 

d. La solicitud y utilización del nombre de dominio 

<CENTROCOMERCIALPLAZA.CL>, confusamente similar a la marca y 

nombre de dominio “MALL PLAZA”  registrado por mi mandante, por parte 

de la primera solicitante sería contraria al principio de la buena fe y la ética 

mercantil. 
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e. La demandada no es conocida ni identificada en Chile u otro país por la 

expresión “MALL PLAZA” o “CENTRO COMERCIAL PLAZA”. 

f. La demandada no tiene ninguna licencia otorgada por el demandante, ni ha 

sido autorizada de forma alguna para que haga uso de la marca “MALL 

PLAZA” registrada a nombre de PLAZA OESTE S.A., ni para poder utilizar 

algún nombre de dominio confusamente similar a dicha marca o a su 

nombre de dominio. 

g. De otorgarse el nombre de dominio <CENTROCOMERCIALPLAZA.CL> al 

primer solicitante, se confundirá a los consumidores quienes se verán 

atraídos por la fama y notoriedad de la marca “MALL PLAZA” de PLAZA 

OESTE S.A., lo que producirá un perjuicio a los negocios de mis 

representados. 

h. Si se le otorga el nombre de dominio <CENTROCOMERCIALPLAZA.CL> a 

la primera solicitante, ésta o su sucesor en el dominio del mismo podrían 

utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de mis 

representados y causar confusión en los consumidores. De hecho, el uso 

del nombre de dominio <CENTROCOMERCIALPLAZA.CL> por cualquier 

otra compañía o su venta o arriendo podría perturbar y perjudicar su 

negocio y le permitiría obtener valiosa información respecto de la marca del 

demandante a través de Internet mediante el empleo de sistemas de 

registro de información tales como “cookies” u otros similares, basados en 

el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de Internet. Asimismo, 

la concesión del nombre de dominio <CENTROCOMERCIALPLAZA.CL> a 

un tercero ajeno a PLAZA OESTE S.A. generará el riesgo de que dicho 

tercero o su sucesor puedan desplegar libremente en dicha página un 

contenido abiertamente perjudicial para los negocios de mis mandantes, 

pudiendo transformarse en un foco de publicidad negativa en contra de mis 

mandantes.  

(H) El artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile establece que: 

“Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe 

las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia 

leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por 

terceros”. En este sentido, creemos que la primera solicitante ha infringido 
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abiertamente cada una de las hipótesis establecidas en el artículo 14 antes 

descrito, por las razones que se explican a continuación: 

a. En relación a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si bien no 

existe en nuestro país una consagración legal al respecto, el Código 

Chileno de Ética Publicitaria sirve de principal referencia para establecer 

parámetros en relación a esta materia. A este respecto, el artículo 4 del 

señalado cuerpo normativo, señala que: “Los avisos no deben contener 

ninguna declaración o presentación visual que directamente o por 

implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan 

conducir al público a conclusiones erróneas, en especial con relación a: f.- 

Derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes, 

marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales. Asimismo, el 

artículo13 del Código Chileno de Ética Publicitaria establece: Los avisos no 

deberán hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales o de 

signos gráficos, visuales o auditivos distintivos de cualquier firma, 

compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos 

no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el 

nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del “goodwill” o 

imagen adquirida por una marca o una campaña publicitaria. En este 

sentido, esta parte sostiene que la demandada pretende realizar un uso 

indebido e injustificado de la marca “MALL PLAZA”, marca que, según 

consta en autos, ha ganado un justo reconocimiento tanto a nivel nacional 

como internacional.  

b. Por otro lado, vemos que los principios de competencia leal y de ética 

mercantil también han sido gravemente infringidos en el caso de autos. En 

efecto, el artículo 3 de la Ley Nº 20.169 que regula la competencia desleal 

describe en forma amplia que “es acto de competencia desleal toda 

conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por 

medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”. En 

forma más particular, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, señala que serán 

considerados como  actos de competencia desleal los siguientes: “Toda 

conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a 

confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o 

establecimientos con los de un tercero”. Parece evidente en este caso que 

la demandada ha incurrido en la clase de actos descrita por la ley de 

Competencia Desleal, toda vez que al intentar registrar el nombre de 
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dominio en disputa, cuasi-idéntico a la marca y al nombre de dominio ya 

registrado por mis mandantes, la demandada de autos intenta 

aprovecharse indebidamente de la reputación de PLAZA OESTE S.A. y su 

marca “MALL PLAZA”, induciendo al público a confusión respecto del 

origen empresarial de los establecimientos, productos y/o servicios que se 

busca distinguir, afectando en consecuencia en forma grave los intereses 

de mis representados. 

c. Finalmente, respecto a la afectación de los derechos previa y válidamente 

adquiridos por terceros, no cabe sino recordar que mis mandantes son 

titulares de numerosos registros marcarios para la expresión “MALL 

PLAZA” y otras que la contengan, así como también de varios nombres de 

dominio conteniendo dicha expresión, dentro de los cuales destaca 

<mallplaza.cl>, semánticamente idéntico al solicitado.  

d. A mayor abundamiento, si bien esta parte está consciente de que la 

presente contienda corresponde a un conflicto de asignación regido 

principalmente por el artículo 14 de la Reglamentación para el 

Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio “.CL”, de todas 

formas se configuran en la especie las causales prescritas en su artículo 

20, respecto de la Revocación de un nombre de Dominio, que establece 

que “Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus 

derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la 

revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo 

dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación”. En este caso, 

que la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE  sea la eventual titular del nombre 

de dominio <CENTROCOMERCIALPLAZA.CL> vulnera los legítimos 

derechos previamente adquiridos por mis representados en relación a las 

marcas y nombre de dominio de su propiedad y al prestigio nacional e 

internacional de que ésta goza. Como señalamos, lo anterior no sólo se 

ajusta al artículo 14 sino también al artículo 22 del Reglamento, el cual 

señala que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su 

inscripción se haya realizado en forma abusiva. Se considera abusiva la 

inscripción de un nombre de dominio que reúna las tres condiciones 

siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud del nombre 

de dominio <CENTROCOMERCIALPLAZA.CL>, según se expone a 

continuación: 
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i. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a 

una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el 

reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 

Como ya hemos explicado detalladamente en esta presentación, 

dicha circunstancia se cumple cabalmente en el caso de autos, toda 

vez que el nombre de dominio <CENTROCOMERCIALPLAZA.CL> 

es confusamente similar a la marca y al nombre de dominio “MALL 

PLAZA” de propiedad de mis representados, marca que, como ya se 

ha señalado anteriormente, es una marca famosa y notoria tanto a 

nivel nacional como internacional, que se encuentra siendo 

profusamente utilizada en nuestro país desde hace ya más de 20 

años. De más está decir que simplemente traduciendo al español el 

segmento “mall” en vez de agregar un complemento distintivo, el 

nombre de dominio en disputa no goza ni otorga diferenciación 

alguna respecto de la marca de mis representados.  

ii. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o 

intereses legítimos con respecto al nombre de dominio. Respecto a 

este punto y, al contrario de mis mandantes, la Sra. PURISIMA 

HADAD OLAVE  no es titular de registro alguno para la marca 

“CENTRO COMERCIAL PLAZA” o “MALL PLAZA”, por lo que a 

simple vista carecería de cualquier derecho o interés legítimo sobre 

la expresión disputada. Adicionalmente, cabe señalar que la 

conducta de mala fe que esta parte le atribuye a la primera 

solicitante no hace sino concluir que el pretender beneficiarse a 

partir de la confusión causada mediante la utilización de un nombre 

de dominio prácticamente idéntico a una denominación ya registrada 

por un tercero como marca comercial y nombre de dominio no puede 

ser tildada de “interés legítimo”.  

iii. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. 

Como ya hemos explicado, la primera solicitante pretende 

apropiarse de un nombre de dominio confusamente similar a un 

nombre de dominio y marca famosa y notoria profusamente 

registrada y utilizada por mis mandantes en nuestro país y en el 

extranjero, hace más de 20 años. Lo anterior, con el objeto de 

beneficiarse injustamente de la confusión a producir en los 

consumidores quienes creerán ser conducidos a un sitio web 
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relacionado con el verdadero titular de la marca “MALL PLAZA”, 

PLAZA OESTE S.A., en circunstancias que ello no será cierto. De 

tener éxito, ello generará una serie de perjuicios, tanto para los 

consumidores (quienes se verán ilegítimamente confundidos y 

engañados) como para el titular de la marca MALL PLAZA (quien 

verá su marca diluida y perderá los esfuerzos económicos e 

intelectuales empleados en el reconocimiento y expansión de su 

marca), así como también una serie de beneficios económicos 

ilegítimos para la primera solicitante. El principio general de derecho 

que busca respetar esta norma es el de la “Buena Fe”. El Diccionario 

de la Real Academia Española, define a la buena fe como: “Rectitud, 

honradez” y en el campo del derecho, como la “convicción en que se 

halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho 

legítimo”. Si analizamos la actitud de la Sra. PURISIMA HADAD 

OLAVE  al pretender registrar como nombre de dominio una 

expresión que prácticamente reproduce a una marca creada, 

desarrollada y promocionada por PLAZA OESTE S.A., se llega a la 

conclusión de que su actuar no se ajusta a los principios de la buena 

fe definidos anteriormente, sobre todo teniendo en cuenta la fama, 

notoriedad y reconocimiento de la marca “MALL PLAZA”, conocida y 

apreciada en la generalidad del mercado, tanto nacional como 

internacional. 

(I) No cabe en autos la aplicación del principio first come, first served. La teoría del 

First Come First Served, que trae como consecuencia la asignación del nombre de 

dominio “por defecto” al primer solicitante,  opera cuando tanto demandante como 

demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían 

considerados como equivalentes. A nuestro juicio, en este caso no es aplicable el 

principio antes citado. En efecto, mis representados cuentan con derechos 

marcarios previa y legítimamente adquiridos sobre una expresión profusamente 

utilizada y reconocida en el mercado nacional hace más de 20 años, a saber, 

“MALL PLAZA”, derechos con los que evidentemente no cuenta la primera 

solicitante y que no pueden ser desconocidos en autos.  

(J) Resoluciones publicadas en aplicación del procedimiento de resolución de 

controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la OMPI. La red 

Internet es actualmente un fenómeno global, que une los más diversos lugares del 

planeta, permitiendo la intercomunicación y envío de datos entre cualquier persona 
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que tenga acceso a ella. Los nombres de dominio, tienen como función intrínseca 

la de servir como medio de fácil recordación, sin la necesidad de recurrir a número 

IP subyacente. Debido a su facilidad de recordar, es que los nombres de dominio 

han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales. 

Por dichas razones es que el conflicto entre las marcas comerciales y los nombres 

de dominio se han suscitado con extrema rapidez. En este contexto, se han 

producido numerosos conflictos, destacando en este sentido las resoluciones 

adoptadas en la aplicación del procedimiento internacional de resolución de 

controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). A su vez, en las primeras resoluciones 

dictadas al amparo del procedimiento citado de resolución de conflictos entre 

nombres de dominio y marcas, ya existen pronunciamientos que establecen que el 

registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por 

parte de su titular. Especialmente relevante es la resolución del caso nº D2000-

0802; “Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation. v. S&S 

Enterprises Ltd., en donde el Panel considera que el registro de una marca famosa 

como “TOYOTA” evidencia claramente la mala fe del demandado respecto del 

nombre de dominio, puesto que es imposible que el demandado haya desconocido 

una marca famosa y reconocida mundialmente como lo es “TOYOTA” al registrar el 

nombre de dominio con dicha expresión. En el mismo sentido destacan por sus 

similares características los casos n° D2000-0928; Yahoo!, Inc. v. Cupcake Patrol 

and John Zuccarini, n° D2000-0819; Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, 

Inc. and Canon Information Systems, Inc. v. Richard Sims y el caso seguido ante el 

National Arbitration Forum n° 94219 Seiko Epson  Corporation and Epson America, 

Inc. v. Distribution Purchaising & Logistics Corp, todos referidos al registro de 

nombres de dominio que incluyen una marca famosa. En todos estos casos se 

estableció que el registro de una marca famosa por un tercero distinto a su dueño 

como un nombre de dominio constituye mala fe, motivo por el cual se ordenó en 

todos ellos transferir el nombre de dominio a favor de quienes acreditaron tener 

mejor derecho sobre ellos. 

(K) A modo simplemente ejemplar, nos permitimos citar en este escrito sentencias de 

árbitros nacionales, las cuales resuelven conflictos de revocación de nombres de 

dominio <.cl>, basándose en la aplicación de los principios de la buena fe y 

derechos legítimos de los titulares o revocantes de los mismos: 1.-  Fallo de 

arbitraje por revocación del nombre de dominio <morganstanley.cl> dictado por el 

árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, revocando el nombre de dominio de su titular  

Discover Finacial Group, Del. USA asignando dicho nombre de dominio al 
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revocante Sres. Morgan Stanley Dean Witter & Co. 2.-  Fallo de arbitraje por 

revocación del nombre de dominio <portalladehesa.cl> dictado por el árbitro Sr. 

Ruperto Pinochet Olave, revocando el nombre de dominio de su titular  don Kamel 

Gosen y Compañía Limitada asignando dicho nombre de dominio al revocante Sr. 

Horst Paulmann Kemna. 3.-  Fallo de arbitraje por revocación del nombre de 

dominio <toyotomichile.cl> dictado por este mismo tribunal, revocando el nombre 

de dominio de su titular  Zagglul Cozmar asignando dicho nombre de dominio al 

revocante Sres. Toyotomi Co. Ltd. 4.-  Fallo de arbitraje por revocación del nombre 

de dominio <americanexpress.cl> dictado por el árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, 

revocando el nombre de dominio de su titular  don Sergio Letelier Lahde asignando 

dicho nombre de dominio al revocante Sres. American Express Company. 5.-  Fallo 

de arbitraje por revocación del nombre de dominio <caterpillar.cl> dictado por el 

árbitro Sr. Felipe Claro Swimburn, revocando el nombre de dominio de su titular los 

Sres. DFA INC. & INB LTDA asignando dicho nombre de dominio a los revocantes 

Sres. Caterpillar, Inc. 6.-  Fallo de arbitraje por revocación del nombre de dominio 

<pesquerapalacios.cl> dictado por el árbitro Sr. Felipe Claro Swimburn, revocando 

el nombre de dominio de su titular Sr. Jorge Kindermann Bushell asignando dicho 

nombre de dominio a los revocantes Sres. Pesquera Palacios S.A.  En todos los 

fallos antes señalados los dominios fueron asignados a sus legítimos titulares, 

reconociendo tanto la trayectoria de las empresas revocantes respecto de sus 

nombres o marcas, como la fama y notoriedad de las mismas y, a su vez, 

considerando la mala fe por parte de los titulares al inscribir a sabiendas nombres 

de dominio que pertenecen o se identifican innegablemente con un tercero y que 

no son de su propiedad o sin contar con las licencias u autorizaciones 

correspondientes. 

(L) Es necesario tener en cuenta la especial protección de que gozan las marcas 

notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del artículo 6-bis del Convenio 

General de la Unión de París, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los 

artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile. En fin, 

como consecuencia de todo lo señalado precedentemente a lo largo de este 

escrito, a juicio de esta parte, PLAZA OESTE S.A. cumple con todos los requisitos 

previstos en el Reglamento de solución de controversias de NIC Chile para 

considerar que goza de un mejor derecho sobre el dominio 

<CENTROCOMERCIALPLAZA.CL> que aquel que pudiese poseer la Sra. 

PURISIMA HADAD OLAVE , primer solicitante del nombre de dominio en disputa. 
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(M) Ruego a Ud. decretar la expresa condena en costas de la demandada en razón de 

la mala fe en su proceder, tanto en la solicitud de un nombre de dominio 

prácticamente idéntico, como en su insistencia en llevar a mis representados a un 

procedimiento que significa una pérdida evidente de tiempo y recursos. En efecto, 

se ha detallado cómo el proceder de la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE, concuerda 

con las causales establecidas por la propia Reglamentación de NIC Chile, para 

calificar un comportamiento como de mala fe y contrario a las normas de la ética 

mercantil. 

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 

• Registro de marca Nº 669696, “MALL PLAZA” clase 35, de fecha, 28/07/2003 

• Registro de marca Nº 683842, “MALL PLAZA” clases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, región 8, de 

fecha 21/01/2004 

• Registro de marca Nº 734566, “MALL PLAZA” clases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, regiones, 7 8 9 

10 11 12 13, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734567, “MALL PLAZA” clases, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, regiones 1 2 3 4 

5 6, de fecha 28/09/2005  

• Registro de marca Nº 734568, “MALL PLAZA” clase 43, de fecha, 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734569, “MALL PLAZA” clase 40, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734571, “MALL PLAZA” clase 38, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734572, “MALL PLAZA” clase 37, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734573, “MALL PLAZA” clase 36, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 734574, “MALL PLAZA” clase 35, de fecha 28/09/2005 

• Registro de marca Nº 743919, “MALL PLAZA” clase 41, de fecha 26/12/2005 

• Registro de marca Nº 778226, “MALL PLAZA” clase 27, de fecha 23/01/2007 
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• Registro de marca Nº 801661, ““MALL PLAZA” clase 42, de fecha 23/11/2007 

• Registro de marca Nº 912750, “MALL PLAZA” clase 1, de fecha 1/01/2011 

• Registro de marca Nº 912751, “MALL PLAZA” clase 23, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912752, “MALL PLAZA” clase 22, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912753, “MALL PLAZA” clase 3, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912754, “MALL PLAZA” clase 4, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912755, “MALL PLAZA” clase 21, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912756, “MALL PLAZA” clase 19, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912757, “MALL PLAZA” clase 9, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912758, “MALL PLAZA” clase 8, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912759, “MALL PLAZA” clase 7, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912760, “MALL PLAZA” clase 6, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912761, “MALL PLAZA” clase 5, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912762, “MALL PLAZA” clase 18, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912763, “MALL PLAZA” clase 16, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912764, “MALL PLAZA” clase 15, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912765, “MALL PLAZA” clase 14, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912766, “MALL PLAZA” clase 33, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912767, “MALL PLAZA” clase 32, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912768, “MALL PLAZA” clase 30, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912769, “MALL PLAZA” clase 29, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912770, “MALL PLAZA” clase 28, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912771, “MALL PLAZA” clase 26, de fecha 31/01/2011 
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• Registro de marca Nº 912772, “MALL PLAZA” clase 25, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912773, “MALL PLAZA” clase 24, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912774, “MALL PLAZA” clase 13, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912775, “MALL PLAZA” clase 12, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912776, “MALL PLAZA” clase 11, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912777, “MALL PLAZA” clase 10, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 912778, “MALL PLAZA” clase 17, de fecha 31/01/2011 

• Registro de marca Nº 917673, “MALL PLAZA” clase 31, de fecha 26/03/2011 

• Registro de marca Nº 1006788 “MALL PLAZA” clase 20, de fecha 31/01/2011 

• Impresión de www.nic.cl que da cuenta de la titularidad del nombre de dominio 

<mallplaza.cl>. 

• Impresión del listado de marcas registradas en Chile por los Sres. PLAZA OESTE 

S.A. que contienen la expresión “MALL PLAZA”. 

• Copia simple de publicaciones publicitarias de MALL PLAZA, en dónde se 

encuentra información de los distintos centros comerciales, historia de la empresa, 

presencia en Chile y el extranjero, participación en el mercado, cifras de venta, 

entre otras informaciones. 

Se confirió traslado de las demandas y ambas partes contestaron 

oportunamente. 

El Primer Solicitante básicamente señala en su contestación los siguientes 

argumentos no contenidos previamente en su demanda: 

(A) Mi representada doña Purísima Hadad Olave es un empresaria dueña por casi 30 

años del Laboratorio Plaza que tiene 4 sedes ubicadas en Peñaflor, Talagante, El 

Monte y Santiago Centro. La razón social es CENTRO LABORATORIOS PLAZA 

LIMITADA, RUT 76.035.650-2.  
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(B) Además doña Purísima Hadad es propietaria de las marcas comerciales 

siguientes: PLAZA, registro 707.117, clase 44, para distinguir centro médico y 

laboratorio clínico, vencimiento 28 de octubre de 2014. Esta marca es renovación 

sucesiva del registro 282.390 que data del 27 de agosto de 1983. PLAZA, registro 

699.615, clase Establecimiento Comercial para toda clase de productos, Región 

Metropolitana, vencimiento 2 de agosto de 2014. Esta marca es renovación 

sucesiva del registro 285.493 que data del 22 de diciembre de 1983. 

(C) Mi representada también es titular del nombre de dominio 

“LABORATORIOPLAZA.CL”, por medio del cual promociona su laboratorio. 

(D) Como se puede apreciar, mi representada tiene derechos de propiedad sobre la 

denominación PLAZA, desde hace 30 años. Ella usa la misma denominación en 

conexión a los servicios que tiene registrado y además usa un nombre de dominio 

que contiene la palabra PLAZA en conexión a los servicios que tiene registrado. 

Como consecuencia necesaria de estos antecedentes, se debe descartar cualquier 

juicio de mala fe a priori que haya manifestado el segundo solicitante. 

(E) Plaza Oeste S.A. es una conocidísima empresa, que como todo el mundo sabe 

opera una cadena de Mall en Chile y en el extranjero. La marca matriz de Plaza 

Oeste S.A. es MALL PLAZA, la cual va combinando con distintos toponímicos y/o 

nombres de ciudades. Lo que queremos destacar especialmente en este punto es 

que Plaza Oeste S.A. utiliza la denominación MALL PLAZA y así el público la 

conoce. Como una denominación combinada que une dos elementos MALL y 

PLAZA. Es decir, el goodwill de la marca se centra en la combinación “MALL 

PLAZA” y no en sus elementos aisladamente considerados. Dicho de otro modo, la 

empresa Plaza Oeste S.A. no utiliza jamás la denominación PLAZA sin estar 

asociada a la denominación MALL que la precede.  

(F) La denominación “PLAZA” está registrada por distintos titulares en distintas clases. 

Específicamente en la clase de Establecimiento industrial existen varias empresas 

que tienen derechos de propiedad sobre la denominación en comento según el 

siguiente detalle: 

MARCA TITULAR REGISTRO CLASES 
PUENTE PLAZA CARLOS MONTRONE 

PLA 
847.157 Establecimiento Comercial 

(25 - 30) 
LEYAN PLAZA INMOBILIARIA Y 

CNSTRUCTORA SIGLO 
767434 Establecimiento Comercial 

(1 a 34) 
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VEINTIUNO Y CIA LTDA. 
PLAZA SAN PIO ADMINISTRACION Y 

RENTAS S.A. 
703610 Establecimiento Comercial 

(1 a 34) 
 

PLAZA DEL MAR CENCOSUD 
SUPERMERCADOS S.A. 

733426 
 

Establecimiento Comercial 
(1 a 34) 
 

PLAZA DEL MAR CENCOSUD 
SUPERMERCADOS S.A. 
 

1019139 Establecimiento Comercial 
(25-29 al 30-32) 

PLAZA EGAÑA DISTRIBUCION Y 
SERVICIO D&S 

784375 
 

Establecimiento Comercial 
(1 a 34) 

PLAZA TALCA PLAZA OESTE S.A. 0 
(ABANDON

ADA) 

Establecimiento Comercial 
(1 a 34) 

(G) La existencia de estas marcas implica claramente que el propio Instituto de 

propiedad Industrial ha estimado que la denominación PLAZA es una marca débil 

en la clase de Establecimiento Comercial, ejemplo de lo anterior es el fallo 129532 

del 1° de junio de 2004 en la cual se rechazó la oposición de PLAZA OESTE S.A. 

en contra de la solicitud de PLAZA SAN PEDRO. 

(H) En relación a los nombres de dominio existen un sin número de nombres de 

dominio inscritos a nombre de distintos titulares que contienen la palabra PLAZA. 

A continuación citamos los primeros 25 resultados de dominios obtenidos de la 

página web del Nic Chile. 

abogadosdelaplaza.cl BORIS ALEXIS MUNOZ GARCIA  

activatuplaza.cl ESPACIO EN MOVIMIENTO SPA  

agustinasplaza.cl SUMINISTROS Y SERVICIOS DE COMPONENTES 
COMPUTACIONALES LIMITADA  

airesdemallplaza.cl PLAZA OESTE S A  

albertoplaza.cl PRODUCCIONES ALBERTO PLAZA Y COMPANIA 
LIMITADA  

aldoplaza.cl ALDO VLADIMIR PLAZA FLORES  

alfredolea-plaza.cl ALFREDO LEA-PLAZA MOLINA  

alonsodeercillaplaza.cl BASCO INMOB LTDA  

antoniaplaza.cl MARIA-ANTONIA PLAZA WEBER  

apartagustinasplaza.cl HERNAN RODRIGO ROBLES RAMOS  

aparthotelplazaosorno.cl JORGE IVAN CASANOVA CARDENAS  

aparthotelplazasuite.cl JUAN HERNAN SOTO-AGUILAR NOVOA  

aparthotelsantiagoplaza.cl SANTIAGO PLAZA  
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apartplazacentro.cl PLAZA CENTRO S A  

artplaza.cl MICHEA Y ASOCIADOS LIMITADA  

autoplaza.cl ASEGER S A  

biblioplaza.cl INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
BALLOON LIMITADA  

biplaza.cl JUAN SEBASTIAN ASTORGA HIGUERA  

boulevardlaplaza.cl COMERCIAL C V LIMITADA  

boulevardplaza.cl CORSER ARRIENDOS S A  

boulevardplazanunoa.cl CONSORCIO NUNOA SOCIEDAD PARTICIPANTE S.A.  

cafeplaza.cl HORTENCIA ADRIANA MONTECINOS SANZANA  

carmenplaza.cl JOEL CRISTIAN ESPINOZA MORALES  

carolaplaza.cl MARIA CAROLINA PLAZA GUZMAN  

carolinaplaza.cl MARIA CAROLINA PLAZA GUZMAN  

 

(I) Pero lo más importante es que el dominio PLAZA.CL está inscrito a nombre de un 

tercero Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía. De 

estos antecedentes se concluye que el segundo solicitante PLAZA OESTE S.A. no 

tiene derechos de propiedad sobre la denominación PLAZA aisladamente 

considerada. Más aún la denominación PLAZA es una marca débil para distinguir 

Establecimientos Comerciales, por lo que el segundo solicitante no puede 

pretender extrapolar el goodwill de la denominación “MALL PLAZA” a la 

denominación “PLAZA”. 

(J) Los nombres de dominio no sólo son identificadores de un número IP en Internet 

(dirección IP). Así, los nombres de dominio no sólo sirven para individualizar a un 

usuario en la red. Si bien en sus orígenes los nombres de domino tenían dichas 

finalidades, en la actualidad se les asignan otras varias funciones, como por 

ejemplo distinguir en Internet servicios, productos y empresas. En la actualidad los 

nombres de dominio han adquirido otro rol, muy importante para las empresas, el 

cual se relaciona con la identidad empresarial. En efecto, toda empresa desea ser 

conocida y reconocida en el mercado, tanto físico como virtual, es así que los 

nombres de dominio constituyen un medio de protección de la identidad de una 

empresa. De esta forma, PLAZA OESTE S.A. es conocida públicamente como 

MALL PLAZA y sus negocios particulares se identifican con un nombre adicional, 
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así MALL PLAZA TOBALABA, MALL PLAZA CURICO, etc. Pero cuando en la 

denominación se elimina el elemento MALL, la marca pierde el goodwill asociado a 

MALL PLAZA. Esto lo comprueban la enorme cantidad de marcas registradas para 

Establecimiento Comercial que contienen el nombre PLAZA, como también la 

enorme cantidad de dominios inscritos que contienen esta misma denominación. 

(K) El supuesto riesgo de confusión y/o asociación se basa en el hecho de que la 

denominación CONTROCOMERCIALPLAZA.CL contiene la palabra PLAZA que a 

su vez forma parte de la marca matriz de Plaza Oeste S.A., esto es MALL PLAZA. 

Sin embargo, esta coincidencia es irrelevante, tal como queda en evidencia del 

hecho de que la denominación PLAZA está registrada por varios titulares para 

distinguir Establecimientos Comerciales. Como asimismo, del hecho que la 

denominación PLAZA está profusamente inscrita y utilizada como nombre de 

dominio. 

(L) Como se podrá apreciar todas las alegaciones del segundo solicitante se basan en 

presunciones y supuestos que no se pueden comprobar. Imputa mala fe a mi 

representado, pretende la violación de normas positivas y éticas en los ámbitos del 

derecho de marcas, de publicidad, de competencia desleal, y cita jurisprudencia 

que no es de ninguna forma aplicable al caso sublite. En efecto, mi parte tiene 

derechos de propiedad sobre la marca PLAZA antes de la creación misma de 

Plaza Oeste S.A., la utiliza de buena fe desde hace más de 30 años. Tiene inscrito 

un dominio utilizado de buena fe. Mi parte no es competencia de Plaza Oeste por 

lo que no puede competir deslealmente y menos hace publicidad en su sector. 

Asimismo, el goodwill de Plaza Oeste se centra sobre la denominación MALL 

PLAZA y no sobre PLAZA. De esta forma, todas las alegaciones del segundo 

solicitante son prejuicios y presunciones no demostrables. 

(M) Dado lo expuesto, y ante la falta de prueba para imputar al primer solicitante mala 

fe o uso abusivo del dominio, esta parte estima que debe aplicarse el principio First 

Come Fisrt Served.  

Adicionalmente, el Primer Solicitante aportó los siguientes documentos probatorios, 

que se tuvieron por acompañados como medida para mejor resolver: 

• Copia de consulta al portal www.nicchile.cl, búsqueda whois para .CL de dominio 

plaza.cl, de titularidad de Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnologico la 



TT RR II BB UU NN AA LL   AA RR BB II TT RR AA LL   
_________________________________________________ 

centrocomercialplaza.cl 24 - 35 

 

Araucania. 

• Copia de consulta al portal www.nicchile.cl, búsqueda whois para .CL de dominios: 

abogadosdelaplaza.cl, activatuplaza.cl, agustinasplaza.cl, airesdemalplaza.cl, 

albertoplaza.cl, aldoplaza.cl, alfredolea-plaza.cl, antonioplaza.cl, 

apartagustinasplaza.cl, aparthotelplazaosorno, cl, apartholtelplazasuite.cl, 

apartplazacentro.cl, artplaza.cl 

• Copia de consulta situación tributaria de terceros, ante el portal del Servicio de 

Impuestos Internos (www.sii.cl) de CENTRO LABORATORIO PLAZA LIMITADA, 

rut: 78.035.650-2 

• Copia de fallo de juicio de oposición a la marca PLAZA SAN PIO, oponente Plaza 

Oeste S.A. por la marca MALL PLAZA, de fecha 01 de junio de 2004, dictado por el 

jefe del Departamento de Propiedad Industrial, Sr. Eleazar Bravo manriquez. 

• Copia de consulta al portal www.nicchile.cl, búsqueda whois para .CL de dominio 

laboratorioplaza.cl de titularidad de Purisima Hadad Olave. 

• Copia del sitio web laboratorioplaza.cl 

• Copia de título de registro de marca comercial PLAZA, registro número 699.615, de 

titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad 

Industrial, renovación con vigencia desde el 02 de agosto de 2004.   

• Copia de título de registro de marca comercial PLAZA, registro número 425.019, de 

titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad 

Industrial, renovación con vigencia desde el 11 de abril de 1994. 

• Copia de título de registro de marca comercial PLAZA, registro número 285.493, de 

titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad 

Industrial, renovación con vigencia desde el 22 de mayo de 1984. 

• Copia de título de registro de marca comercial PLAZA, registro número 707.117, de 

titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad 

Industrial, renovación con vigencia desde el 28 de octubre de 2004. 
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• Copia de consulta en el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

(www.inapi.cl) de la marca PLAZA, registro número 282390, fecha de registro 27 de 

enero de 1984,  Establecimiento comercial, emitido con fecha 09 de enero de 2014. 

• Copia de consulta en el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

(www.inapi.cl) de la marca PLAZA, registro número 285493, fecha de registro 22 de 

mayo de 1984, clase 42, emitido con fecha 09 de enero de 2014. 

• Copias de informes emitidos por Transmarcas con fecha 9 de enero de 2’14 sobre 

las siguientes marcas registradas: Plaza del mar, Plaza San Pío,  Leyan Plaza, 

Puente Plaza, Plaza Egaña, Plaza Talca. 

• Resolución del Ministerio de Salud de fecha 10/12/2004 autorizando la instalación 

del centro médico y dental Plaza, de propiedad de Sociedad Centro de Laboratorios 

Plaza Ltda, en que figura como representante es doña Purísima Hadad Olave. 

• Resolución del Ministerio de Salud de fecha 23/12/1985 autorizando el 

funcionamiento del centro de Laboratorios Plaza, de propiedad de doña Purísima 

Hadad Olave. 

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente señala en su contestación los 

siguientes argumentos no contenidos previamente en su demanda: 

(A) La primera solicitante señala en su escrito que es titular de registros vigentes para 

la marca PLAZA, lo que a su juicio sería constitutivo de un mejor derecho sobre el 

nombre de dominio en disputa <centrocomercialplaza.cl>. Al respecto, hacemos 

presente que la titularidad de dichos registros no resulta suficiente en este caso 

para que el mejor derecho de que gozan mis representados sobre el dominio en 

disputa ceda a favor de la primera solicitante, especialmente teniendo en 

consideración que mis mandantes son legítimos titulares creadores y dueños de las 

marcas PLAZA y MALL PLAZA, semánticamente idéntica al dominio solicitado en 

autos. Dada la especial naturaleza de las marcas comerciales, existe la posibilidad 

de que signos similares o idénticos coexistan en el mercado en tanto distingan 

productos y servicios distintos y no relacionados entre sí. Esto es lo que en doctrina 

y jurisprudencia se conoce como “principio de especialidad de las marcas”. En  

razón de lo anterior, las marcas inscritas por la primera solicitante coexisten hoy en 

día con diversas marcas que contienen o son idénticas a la expresión “PLAZA”, 
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entre las que podemos mencionar las siguientes: 

- “PLAZA” registro Nº749.079 que distingue productos de la clase 34, de 

propiedad Comercial Chiletabacos S.A. 

- “PLAZA”, registro Nº826.145 que distingue servicios de la clase 43, de 

propiedad de Sociedad Martinic y Cía Ltda. 

- “PLAZA” registro Nº1.031.037 que distingue productos de la clase 3, de 

propiedad de Diversey, Inc. 

- “PLAZA” registro Nº977.640 que distingue servicios de la clase 42, de propiedad 

de mi representada. 

(B) De este modo, y de acuerdo a lo señalado por la primera solicitante, todos los 

titulares antes mencionados, incluidos mis representados, poseerían iguales 

derechos sobre el dominio en disputa. No obstante, tal y como hemos comprobado 

previamente en autos, mi mandante es titular de un registro previo para las marcas 

PLAZA y MALL PLAZA, semánticamente idénticas al dominio solicitado en autos. 

En este sentido, resulta relevante lo señalado por la Juez Árbitro Sra. Jacqueline 

Abarza en la sentencia arbitral de fecha 16 de Septiembre de 2013 por medio de la 

cual se resolvió el conflicto sobre el nombre de dominio <royalcaribean.cl>, que en 

su considerando Nº20 señala: “Que, en consecuencia, dada la naturaleza del 

sistema de nombres del dominio y de la expresión que lo constituye y no habiendo, 

ninguno de los solicitantes, acreditado algún derecho o relación vigente con un 

signo idéntico, previo a la solicitud, se concluye que no existe infracción a derechos 

válidamente adquiridos.” En el caso de autos ocurre lo opuesto a lo señalado por la 

Sra. Abarza, toda vez que mis mandantes han acreditado ser titulares de un 

registro marcario idéntico al nombre de dominio en disputa lo que inevitablemente 

constituye un derecho válidamente adquirido sobre un signo idéntico previo a la 

solicitud de autos, que se alza como un mejor derecho sobre la titularidad del 

dominio <centrocomercialplaza.cl>, siendo procedente que éste sea asignado a 

PLAZA OESTE S.A. 

(C) A lo anteriormente señalado, se suma el hecho de que, contrariamente a lo que 

sucede en el derecho marcario, dada la especial naturaleza de los nombres de 

dominio no es posible que se aplique a ellos el “principio de especialidad”, toda vez 
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que no existe una clasificación de productos y servicios que permita que un mismo 

dominio se utilice para distintos fines. De este modo, constando la existencia del 

registro de las marcas PLAZA y MALL PLAZA a nombre de mis representados, las 

que son semánticamente idénticas al dominio en disputa, sólo cabe concluir que los 

usuarios de internet ingresarán al dominio <centrocomercialplaza.cl> bajo la 

creencia de que se trata de una página web en la que se promocionan los servicios 

que ya ofrecen mis mandantes bajo sus marcas “PLAZA” y “MALL PLAZA”, lo cual 

indudablemente no será cierto, contribuirá a la dilución de la marca y redundará en 

graves perjuicios económicos para mis representados. 

(D) En definitiva, ninguna de las alegaciones efectuadas por el primer solicitante 

resultan suficientes como para concluir que éste goza de un mejor derecho sobre el 

nombre de dominio en disputa, ni ha aportado antecedente alguno que permita 

deducir que el mejor derecho que mis mandantes han probado tener sobre la 

expresión PLAZA debe ceder a favor del primer solicitante. Todo lo anterior lleva 

necesariamente a concluir que, a fin de evitar eventuales perjuicios tanto para los 

usuarios de internet como para mis mandantes, el nombre de dominio 

<centrocomercialplaza.cl> debe ser asignado a PLAZA OESTE S.A. 

 Adicionalmente el Segundo Solicitante aportó los siguientes documentos 

probatorios que se tuvieron por acompañados como medida para mejor resolver: 

• Impresión de la página web de INAPI que da cuenta del registro Nº749.079 

“PLAZA” que distingue productos de la clase 34, de propiedad Comercial 

Chiletabacos S.A. 

• Impresión de la página web de INAPI que da cuenta del registro Nº826.145 

“PLAZA”, que distingue servicios de la clase 43, de propiedad de Sociedad Martinic 

y Cía Ltda. 

• Impresión de la página web de INAPI que da cuenta del registro Nº1.031.037 

“PLAZA” que distingue productos de la clase 3, de propiedad de Diversey, Inc. 

• Impresión de la página web de INAPI que da cuenta del registro Nº977.640 

“PLAZA” que distingue servicios de la clase 42, de propiedad de mi representada. 
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• Copia simple de la resolución dictada por al Juez Árbitro Sra. Jacqueline Abarza en 

la disputa por el nombre de dominio <royalcaribean.cl>, obtenida de la página web 

de NIC Chile. 

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia 

y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que 

«Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio 

CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se 

compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente 

documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de 

la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, 

todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje 

para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de 

dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo 

determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas 

establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone 

el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Será de responsabilidad 

exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre 

abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, 

como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».  

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o 

requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación 

preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta 

ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos 

involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser 

armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este 

sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se 

encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia 

deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad 

diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde 

analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis 
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contempladas en la citada regla 14 RFR-CL. 

3.-) Que, en primer lugar, conforme se ha estructurado las pretensiones de las partes 

de autos, es únicamente el Segundo Solicitante quien invoca la afectación a sus 

derechos, mientras que el Primer Solicitante argumenta que no existe tal 

afectación. A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de 

registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando 

concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:  

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, 

marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en 

el nombre de dominio disputado; y 

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede 

verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la 

expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo 

de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación 

o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.  

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe 

verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya 

que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la 

solicitud misma.  

4.-) Que se encuentra acreditado en autos que Plaza Oeste S.A., Segundo 

Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca MALL PLAZA, 

ampliamente registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha 

de presentación de las solicitudes de asignación sobre el nombre de dominio en 

disputa, para distinguir establecimientos comerciales en diversas regiones, 

además de productos de diversas clases y servicios de comercialización y otros 

servicios varios. El más antiguo de dichos registros acreditado en autos data del 

año 2003 y corresponde al registro Nº 669696, para servicios de la clase 35, de 

fecha 28 de julio de 2003. 

5.-) Que, por su parte, se encuentra también acreditado en autos que doña Purísima 

Hadad Olave, Primer Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca 

PLAZA, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de 
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presentación de las solicitudes de asignación del nombre de dominio en disputa. 

Conforme de los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no 

objetados, dicha marca PLAZA se encuentra registrada desde el año 1984, bajo 

registro número 285.493, para servicios de centro médico y laboratorio clínico, en 

las provincias de Talagante y Santiago, clase 44, que data de fecha el 22 de 

mayo de 1984, y que por renovaciones sucesivas corresponde actualmente al 

registro N° 707.117, en clase 44, de fecha 28 de octubre de 2004. Además, el 

Primer Solicitante también es titular de la marca PLAZA, registro número 

699.615, para distinguir de fecha 2 de agosto de 2004, para establecimiento 

comercial de toda clase de productos en la región metropolitana, que es 

renovación del registro N° 425.019, de fecha 11 de abril de 1994, que a su vez es 

renovación del registro N°  282.390, de fecha 27 de enero de 1984, como consta 

a este sentenciador tras haber refrendado la información entregada por el Primer 

Solicitante en autos en la base de datos online de INAPI, dejando testimonio en 

autos. 

6.-) Que, como se ha razonado más arriba, mediante una solicitud de asignación de 

nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos, 

quedando comprendidas tanto las hipótesis de perturbación, afectación o 

perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. Por lo general, la 

sola presentación de una solicitud de asignación de nombre de dominio no 

presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero, 

en los términos expuestos, salvo hipótesis específicas como la reproducción 

exacta de nombres propios de personalidades o marcas famosas, entre otros, de 

manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre 

de dominio en cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no afectación a un 

derecho, y en particular, si el nombre de dominio se usa como sitio web y cuál es 

su contenido.  

7.-) Que, en consecuencia, ambas solicitudes de asignación del nombre de dominio 

en disputa se sustentan en derechos preexistentes, ya que el nombre de dominio 

en disputa <centrocomercialplaza.cl> incluye la palabra PLAZA que corresponde 

a la marca invocada por el Primer Solicitante y a la vez forma parte integrante de 

la marca MALL PLAZA invocada por el Segundo Solicitante. Corresponde 

entonces decidir si ello constituye o no una afectación a los derechos de alguna 

de las partes.  



TT RR II BB UU NN AA LL   AA RR BB II TT RR AA LL   
_________________________________________________ 

centrocomercialplaza.cl 31 - 35 

 

8.-) Que, desde la perspectiva del uso del nombre de dominio en disputa, el Primer 

Solicitante es el único técnicamente habilitado por NIC Chile para dar uso al 

nombre de dominio disputado, y a la época de esta sentencia no existe uso del 

mismo como sitio web, lo que consta a este sentenciador tras haber intentado 

acceder a la URL <http://www.centrocomercialplaza.cl>, dejando testimonio en 

autos.  

9.-) Que, en consecuencia, estando ambas solicitudes de asignación sustentadas en 

derechos preexistentes y pertinentes de ambas partes, y sin que se haya dado 

uso a dicho nombre de dominio, resulta forzoso concluir que no ha existido y no 

existe afectación actual a ninguno de los derechos invocados por las partes. 

10.-) Que la demanda del Segundo Solicitante también se sustenta en la supuesta 

infracción a principios de competencia leal o ética mercantil. A este respecto, el 

Primer Solicitante ha sostenido en autos que el nombre de dominio litigioso tiene 

por objeto identificar un “proyecto de locales comerciales”, lo que no ha sido 

acreditado, como sí lo ha sido el hecho de que dicha parte es químico 

farmacéutico y que en tal calidad dirige y ha dirigido un laboratorio clínico 

denominado “Centro de Laboratorios Plaza” en la localidad de Talagante desde el 

año 1985. Por su parte, el Segundo Solicitante es, como señala el Segundo 

Solicitante, una sociedad holding que agrupa a otras sociedades propietarias de 

centros comerciales que operan bajo la marca Mall Plaza. En consecuencia, y 

más allá de proyectos comerciales no concretados del Primer Solicitante, no 

existen otros antecedentes en autos acerca de otra actividad comercial 

efectivamente ejercida en la actualidad por el Primer Solicitante, de manera tal 

que no es dable sostener que exista actualmente una colisión entre las 

actividades comerciales desarrolladas por las partes. Por lo mismo, no es posible 

concluir que mediante la Primera Solicitud se hayan afectado normas o principios 

vinculados con la sana y leal competencia.  

11.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que 

alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este 

sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no 

exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado de 

manera incontrovertible una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria 

a dicho valor. Al contrario, de conformidad a los razonamientos expuestos en los 

considerandos 14° y 15° de esta sentencia, se concluye que ambas solicitudes 
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de asignación del nombre de dominio litigioso constituyen actos legítimos y 

justificados. 

12.-) Que la demanda del Segundo Solicitante también se sustenta en la infracción a 

normas sobre abusos de publicidad. Dado su tenor, la regla 14 RFR-CL, la causal 

aquí analizada alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas 

expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación 

general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. 

En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de 

Publicidad», vigente a la dictación de la RFR-CL, el texto legal que la sucedió es 

la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del 

Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto 

en análisis, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de 

comunicación social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la 

aplicación de dicha normativa tendría mayor operatividad si los hechos 

analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal en análisis 

apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del 

SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido 

o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las 

cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales 

contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar 

aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, 

los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de 

comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un 

medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté 

contenida en el SLD mismo. Con arreglo al razonamiento precedente y conforme 

al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante 

la Primera Solicitud se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de 

publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la 

expresión «centrocomercialplaza.cl» no es portadora de ningún significado 

injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial 

sobre publicidad abusiva que resulte aplicable. 

13.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 

14 RFR-CL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro 

comparte— la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo 

únicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las 

recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen 
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antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o 

interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea 

asignado de manera exclusiva. 

14.-) Que el concepto «centro comercial» incluido en el nombre de dominio disputado 

es un vocablo que en el comercio se utiliza como sinónimo de «mall», y en tal 

sentido el nombre de dominio <centrocomercialplaza.cl> es conceptualmente 

idéntico a la marca MALL PLAZA, como sostiene el Segundo Solicitante. Por otro 

lado, la cobertura amparada por la marca PLAZA del Primer Solicitante es la de 

establecimiento comercial de toda clase de productos en la región metropolitana. 

A este respecto, es necesario puntualizar que el concepto de «establecimiento 

comercial» no está definido en la ley 19.039 de Propiedad Industrial, de manera 

que recurriendo a su sentido natural y obvio debe entenderse por tal toda 

instalación física en la cual se ejerce el comercio, y en tal sentido la expresión 

«centro comercial» incluida en el nombre de dominio disputado calza en la 

referida definición, con lo cual el SLD del nombre de dominio en disputa se 

justifica y sustenta en la cobertura de la referida marca PLAZA. Por lo demás, el 

Segundo Solicitante es también titular de varias marcas comerciales que 

amparan precisamente la cobertura de establecimiento comercial. En 

consecuencia, a este respecto se advierte equiparidad en las pretensiones de 

ambas partes sobre el nombre de dominio disputado, en términos tales que los 

derechos de las partes sobre sus respectivas marcas comerciales justifican sus 

respectivas solicitudes de asignación con sustento de análoga magnitud jurídica. 

15.-) Que, por otro lado, como consta en autos y siendo además un hecho notorio, el 

signo MALL PLAZA del Segundo Solicitante es una marca famosa, a diferencia 

de la marca PLAZA del primer Solicitante. Dicha situación, que pudiese ser 

relevante en otro contexto, no puede ser determinante en la especie para preferir 

su pretensión vertida en autos, puesto que la marca PLAZA del Primer 

Solicitante, para establecimiento comercial, es preexistente aquélla por décadas, 

de acuerdo a lo antecedentes de autos, y a la fecha se encuentra registrada 

desde hace más de treinta años. 

16.-) Que con arreglo a lo razonado en los dos considerandos precedentes, debe 

concluirse entonces que la Primera Solicitud no ha sido presentada de mala fe, 

debiendo desestimarse por lo mismo dicho capítulo contenido en la demanda del 

Segundo Solicitante. 
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17.-) Que en base a todos los fundamentos expuestos, ninguna de las solicitudes en 

disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia 

leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, los 

fundamentos de las pretensiones de ambos solicitantes ostentan una importancia 

o relevancia equivalente, y atendido el hecho que no existen otros antecedentes 

para preferir una pretensión en desmedro de la otra, conforme a los parámetros 

de prudencia y equidad antes expuestos, se concluye entonces que ambas 

solicitudes en conflicto se encuentran en una situación de igualdad relativa de 

condiciones, por lo cual corresponde solucionar la controversia en base al 

principio de prioridad en el tiempo o prior in tempore potior in iure —confundido 

por muchos con el concepto meramente técnico first come first served—, 

debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó 

en primer lugar. 

18.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que «Las costas del arbitraje 

serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando 

de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin 

perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las 

costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de 

dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de 

derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante 

haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo 

alguno para litigar». En la especie, no concurren ninguno de los presupuestos de 

excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Segundo 

Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.  

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes 

del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, 

 

S  E      R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

I.- Acoger la demanda deducida por doña Purísima Hadad Olave y, en 

consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio 

<centrocomercialplaza.cl> presentada por Plaza Oeste S.A., ordenando su 
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eliminación. 

II.- Rechazar la demanda deducida por Plaza Oeste S.A. 

III.- Asignar el nombre de dominio <centrocomercialplaza.cl> a doña Purísima Hadad 

Olave, RUT 4.776.180-8. 

IV.- No condenar en costas a Plaza Oeste S.A., por haber tenido motivos plausibles 

para litigar. 

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente 

sentencia para los fines correspondientes. 

Rol Nº 7-00-13. 

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de 

testigos doña Lorena García Huidobro O., cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-

4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8. 

 


