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Rol 7-23-13

centrocomercialplazamar.cl

Oficio NIC Chile 18953

Luis Fernando Pavez Vargas v. Plaza Oeste S.A.

O

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintidés de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

Con fecha 6 de mayo de 2013, don Luis Fernando Pavez Vargas, domiciliado
en Av. Ortuzar 427, Pichilemu, en adelante también denominada «Primer Solicitante»,
representado en autos por don Blas Fuenzalida S., solicit6 la inscripcién del nombre de

dominio <centrocomercialplazamar.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, con fecha 30 de mayo de 2013, Plaza Oeste S.A., domiciliada
para estos efectos en Cerro El Plomo N°® 5680, piso 19, Las Condes, Santiago, en
adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en
autos por don Hernan Rios de Marimén, solicitdé igualmente la asignacion del mismo
nombre de dominio <centrocomercialplazamar.cl>, en adelante, la «Segunda
Solicitud», conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1°, de la Reglamentacion
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 parrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL,
y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en
adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18953, de fecha 26 de
noviembre de 2013, NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la
resolucion del presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio
<centrocomercialplazamar.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de
dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por
via electrénica la documentacién disponible en dicho soporte.
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Con fecha 26 de noviembre de 2013, este sentenciador aceptd el cargo de
arbitro arbitrador y jur6 desempenarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo
posible. En la misma resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el
tribunal arbitral, fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha,
se citd a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el dia 3 de diciembre
de 2013, disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que
asistan, y que en caso de no producirse conciliaciéon entre las partes se fijaria el
procedimiento a seguir para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma
resolucion se ordend agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las
partes. Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes
y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebré con la asistencia de los
representantes de ambas partes y en presencia de este arbitro. No produciéndose
conciliacion en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las bases de
procedimiento serian detalladas en una resolucion a ser notificada a las partes,
produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantd un acta que fue
firmada por las partes y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento
fueron establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo
electrénico, sin que fuera objeto de recursos. En resolucidn posterior, y conforme a las
bases de procedimiento, se fij0 plazo para la presentacion de las demandas.
Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompanando ademas
documentacion probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante basicamente afirma en su demanda:
INSERTAR A CONTINUACION la demanda del 1° Solicitante

(A) El interés de esta parte al formular la solicitud de inscripcion del dominio en disputa
ante NIC CHILE, se ha realizado conforme a criterios propios de la zona en que mi
representado reside, de hecho este ha forjado sus raices y trabajo en la comuna de
Pichilemu, no conteniendo la solicitud formulada intereses de caracter lucrativo por
solo contener la expresion o palabra “plazamar”, toda vez que como se explicara en
los parrafos siguientes, la solicitud del dominio en disputa no tiene relacién ninguna

con los proyectos e intereses propios de la oponente.
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(B) EI  concepto  utilizado al solicitar la  inscripcibn  del  dominio
“centrocomercialplazamar.cl, se ha basado en un proyecto de caracter comunal y
que no solo involucra a mi representado, sino también a otros negocios locales que
aunando esfuerzos desean sacar este proyecto adelante, erroneamente el legitimo
contradictor podra alegar que al usar mi representado la expresion de autos tantas
veces citada, se vulnerarian y/o lesionarian sus intereses, ya que se estaria
eventualmente burlando su derecho a uso y goce de una “marca”, que como bien

sabemos dista mucho de lo que en el caso que nos convoca un “dominio web”

(C) En una de las definiciones que otorga la RAE sobre la palabra plaza, se expresa
como lugar: “2. f. Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato
comun de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas
publicas”, en el caso de marras este el concepto que se alude con la expresion
solicitada en el dominio web que nos convoca. No se ha pretendido ni se pretende
de forma alguna utilizar la palabra plaza para llevar al consumidor o usuario final a
una confusion respecto precisamente al lugar donde adquirird un determinado
producto, ya que la relacion entre el dominio web solicitado y la actividad de la
oponente se encuentran bastante distante de la realidad econémica y social de
cada una, a modo de ejemplo, el sitio web www.mallplaza.com sefiala al inicio de
este: “Mall Plaza es la cadena de centros comerciales lider en Latinoamérica.
Nuestro liderazgo esté sustentado en la vocacion por mantenernos conectados con
el consumidor, por nuestra gran capacidad de crecimiento y por una alta eficiencia
y sostenibilidad a través del tiempo.” A su vez la pagina web oeste.mallplaza.cl
expone todos sus servicios, tiendas, cines, restaurantes con los que cuenta,
descuentos, promociones, etc... Nos situamos en este punto ya que el dominio web
solicitado “plazamar.cl”, es para dar a conocer un pequefo proyecto comercial, que
cuenta con a lo mas dos o tres locales que no tienen interés alguno, ni mala fe de

competir con un coloso.

(D) Como bien hemos de suponer, la tesis del “mejor derecho” sera siempre el principal
argumento del segundo solicitante, limitandose a refutar lo que expresemos
respecto a nuestros argumentos, la tesis de un mejor derecho puede
fundamentarse en una multiplicidad de factores inherentes a cada caso, que si bien
esta parte carece de un derecho adquirido con anterioridad a la solicitud que se
esta formulando no es menos cierto que la solicitud sobre el dominio web que se
pretende solo refleja un interés legitimo, no consideramos que esta sea abusiva,
sino que solamente hacemos valer legitimamente un derecho que nos asiste.

Actualmente mi representado es locatario establecido en la comuna de Pichilemu,
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su local llamado “La Ferre Ferreteria” goza de buen prestigio y reconocimiento

entre los mismos pichileminos.

(E) Cabe destacar que en la misma oportunidad en que se solicitd este dominio,

también se solicité a NIC el dominio “condominioplazamar.cl” y no hubo objecion ni
oposicion alguna, por lo cual, actualmente tengo registrado véalidamente a mi
nombre ese dominio. Este dominio esta pensado en el conjunto del proyecto y por
eso la solicitud a NIC de los 4 dominios.

(F) EI nombre “plazamar” se fundamenta en que este se proyecta en un conjunto

armonico, de un condominio y un centro comercial en un entorno de respeto al
medioambiente y a la naturaleza, generandose una “PLAZA” con muchos espacios
publicos con escanos, areas verdes, arboles nativos, juegos para nifnos, lugares de
distraccion para adultos (como mesas duras de juegos), un anfiteatro al aire libre y
de uso publico. Todo construido en un entorno en que predomine la presencia de la
naturaleza y de la recreacion y esparcimiento y que el centro comercial no sea lo
que predomine. Es importante sefalar que el centro comercial y de servicios a
construir debe ser en un tamano tal que no sobresalga en dimensiones y estética a

lo conceptualmente proyectado y explicado aca.

(G) El proyecto (del que se adjuntara plano) tiene por misién y objetivo, a la vez, tener

en Pichilemu una alternativa real de suministro de materiales de ferreteria y la
construccion, tanto en variedad, como en calidad y por supuesto a precios diversos
y mejores que los de las grandes ciudades. Con esto, los clientes pueden tener la
certeza de que encontraran en Pichilemu los productos sin necesidad de tener que
viajar para encontrar lo que necesitan y ahorrarse ese gasto, ya que salir de
Pichilemu tiene un costo y eso encarece los productos que desean comprar, por
eso se invita a los Pichileminos a que por medio del dominio que se desea inscribir
conozca el proyecto al cual mi representado se suma, para expandir su giro en pro
de su misma comunidad.

(H) En lo que convoca a lo establecido propiamente en el reglamento de NIC Chile, el

actuar y solicitud de mi representado no cabria ni aun presuncion de mala fe en la
solicitud que nos convoca, toda vez que los supuestos establecidos en el articulo
22 de dicho texto no seria aplicable de forma alguna a la presentacion y solicitud
efectuada. Ademas Sr. Arbitro no se pretende bajo ningun punto de vista burlar
tépicos relativos a la publicidad o atacar los principios propios de la ética comercial,
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y mucho menos de competencia, ya que el interés de mi representado tiene un
interés que si bien podria determinarse como comercial, esta basado plenamente
en un concepto local y genérico que no pretende hacer abuso de la misma.

A mayor abundamiento Sr. Arbitro, se adjunta un listado de resoluciones dictadas al
efecto por NIC Chile, las que dan cuenta de diversas oposiciones efectuadas por
Plaza Oeste S.A., en donde no ha sido acogida su solicitud de oposicion (como
segundo solicitante), esto debido a que las presentaciones originales de solicitudes
de dominio web, se basan precisamente en lo mismo que esta parte solicitante
sostiene y sostendra, un concepto Unico, de caracter lugarefio que no ha
pretendido, pretende ni pretendera de forma alguna y bajo ningun concepto lesionar
imagenes corporativas, razones sociales o comerciales de una Empresa de

caracter transnacional.

En sustento de su pretension, el Primer Solicitante acompand los siguientes

documentos probatorios:

Mapa y plano del proyecto Centro Comercial Pichilemu.

Levantamiento arquitectonico del Loteo “Plaza Mar” Pichilemu.

Listado de nombre similares a Plaza, conforme a NIC Chile.

Listado de expresiones Plaza Mar, emitido por INAPI.

Copia de Factura Electronica N° 001120500 y copia de Pago Servipag que da
cuenta que los nombres de dominio solicitados por el Primer Solicitante.

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente 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 centros comerciales o “malls” operan
como una cadena unificada bajo la marca “MALL PLAZA”, de la cual mi mandante,
PLAZA OESTE S.A., es legitimo representante y titular, mientras que en Peru lo
hacen bajo la marca “AVENTURA PLAZA”. Lo anterior les permite obtener
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importantes sinergias operativas asi como eficiencias comerciales. Con mas de 22
afos de experiencia, MALL PLAZA se destaca por dar un sello Unico 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 constituyen lugares de encuentro para toda la familia y en los
principales espacios urbanos publicos del siglo XXI, llevando adelante un
innovador modelo de negocios en constante evolucién y siempre orientado a los
consumidores, adelantandose 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 mas alla de la oferta tradicional de éstos al incorporar
entretencién, gastronomia, educacion, cultura, salud, oficinas y centros financieros,
en espacios con los mas altos estandares de seguridad y arquitectura. MALL
PLAZA es la principal cadena de centros urbanos del pais y un gran referente de la
industria en Latinoamérica. Gestiona mas de 1.238.000 m2 en un total de 17
centros urbanos, distribuidos 12 de ellos en Chile, 4 en Pert y 1 en Colombia. En
lo que respecta a nuestro pais, 6 de dichos centros comerciales se encuentran
distribuidos en las distintas comunas de Santiago. Los demas se encuentran en
Antofagasta, La Serena, Los Angeles y Talcahuano. Entre ellos destacan MALL
PLAZA ANTOFAGASTA, MALL PLAZA VESPUCIO, MALL PLAZA NORTE, MALL
PLAZA OESTE, MALL PLAZA DEL TREBOL Y MALL PLAZA SUR.

Como se puede advertir, es una costumbre de mi representada la de identificar sus
centros comerciales con la palabra “PLAZA” asociada a un elemento adicional que
hace referencia al lugar donde estos se situan. Hoy MALL PLAZA puede ser
considerado como el centro comercial mas grande en Chile, con una activa
participaciéon en el extranjero, contando ademas con una completa oferta de
servicios que sobrepasa, con mucho, el ambito comercial, contribuyendo en
esferas como la cultura, salud, educacion y esparcimiento. Mediante grandes
esfuerzos e inversiones, asi como mas de 20 afios de trayectoria y presencia en el
mercado nacional, mis mandantes han logrado crear y mantener un merecido
prestigio, fama y notoriedad en el ambito de sus negocios, especialmente logrando
que el publico general asocie la expresion “PLAZA” exclusivamente a mis
mandantes. En efecto, como hemos sefialado anteriormente, los centros
comerciales de mi representada se identifican por la expresién “PLAZA” asociada a
un elemento adicional que hace referencia a la ubicacion de dicho centro

comercial.
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(C) Resulta especialmente relevante que dentro de los proyectos comerciales de mi

mandante y de las marcas que han registrado, se encuentran las marcas
“PLAZAMAR”, dentro de las cuales podemos sefalar los siguientes registros de
marca: 1. Registro N° 739.820 “PLAZAMAR”, denominativa, establecimiento
comercial de toda clase de productos, de 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, 33y 34,
de fecha 18 de Noviembre de 2005, a nombre de PLAZA OESTE S.A.; y Registro
N°837.471 “PLAZAMAR”, denominativa, clase 38, de fecha 20 de Agosto de 2008,
a nombre de PLAZA VESPUCIO S.A.

(D) Asimismo, mis representados y sus empresas relacionadas son titulares en Chile

de los siguientes registros de marca que contienen la expresion “PLAZA”, entre

muchos otros:

e Registro N° 849.795 “PLAZA CORDILLERA”, denominativa, establecimiento
comercial para la compra y venta de productos de las clases 12, 29, 30 y 32, de
fecha 14 de Enero de 2009.

e Registro N° 911.132 “PLAZA ESTE”, denominativa, establecimiento comercial
para la compra y venta de productos de las 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 y 34, de fecha 20 de Noviembre de 2010.

e Registro N® 886.134 “PLAZA RANCAGUA”, denominativa, establecimiento
comercial para la compra y venta de productos de las 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 y 34, de fecha 8 de Marzo de 2010.

e Registro de marca N°® 683.842 “MALL PLAZA” establecimiento comercial para la
compra y venta de productos de las 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 y
34, de fecha 21 de Enero de 2004.

¢ Registro de marca N°® 734.566 “MALL PLAZA” establecimiento comercial para la
compra y venta de productos de las 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 y
34, de fecha 28 Septiembre de 2005.
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¢ Registro de marca N°® 734.567 “MALL PLAZA” establecimiento comercial para la
compra y venta de productos de las 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 y
34, de fecha 28 de Septiembre de 2005.

e Registro de marca N® 734.568 “MALL PLAZA” clase 43, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

e Registro de marca N® 734.569 “MALL PLAZA” clase 40, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

e Registro de marca N® 734.570 “MALL PLAZA” clase 39, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

e Registro de marca N® 734.572 “MALL PLAZA” clase 37, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

e Registro de marca N® 734.573 “MALL PLAZA” clase 36, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

e Registro de marca N® 734.574 “MALL PLAZA” clase 35, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

e Registro de marca N® 743.919 “MALL PLAZA” clase 41, de fecha 26 de
Diciembre de 2005.

e .Registro de marca N° 778.226 “MALL PLAZA” clase 27, de fecha 23 de Enero
de 2007.

= Registro de marca N° 801.661 ““MALL PLAZA” clase 42, de fecha 23 de
Noviembre de 2007.

= Registro de marca N® 912.750 “MALL PLAZA” clase 1, de fecha 31 de Enero de
2011.

= Registro de marca N° 912.751 “MALL PLAZA” clase 23, de fecha 31 de Enero
de 2011.

» Registro de marca N® 912.752 “MALL PLAZA” clase 22, de fecha 31 de Enero
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de 2011.

Registro de marca N° 912.753 “MALL PLAZA” clase 3, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.754 “MALL PLAZA” clase 4, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N? 912.755 “MALL PLAZA” clase 21, de fecha 31 de Enero
de 2011.

Registro de marca N° 912.756 “MALL PLAZA” clase 19, de fecha 31 de Enero
de 2011.

Registro de marca N° 912.757 “MALL PLAZA” clase 9, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.758 “MALL PLAZA” clase 8, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.759 “MALL PLAZA” clase 7, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.760 “MALL PLAZA” clase 6, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.761 “MALL PLAZA” clase 5, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.762 “MALL PLAZA” clase 18, de fecha 31 de Enero
de 2011.

Registro de marca N° 912.763 “MALL PLAZA” clase 16, de fecha 31 de Enero
de 2011.

Registro de marca N° 912.764 “MALL PLAZA” clase 15, de fecha 31 de Enero
de 2011.
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» Registro de marca N° 912.765 “MALL PLAZA” clase 14, de fecha 31 de Enero
de 2011.

* Registro de marca N® 912.766 “MALL PLAZA” clase 33, de fecha 31 de Enero
de 2011.

= Registro de marca N° 912.767 “MALL PLAZA” clase 32, de fecha 31 de Enero
de 2011.

= Registro de marca N° 912.768 “MALL PLAZA” clase 30, de fecha 31 de Enero
de 2011.

= Registro de marca N° 912.769 “MALL PLAZA” clase 29, de fecha 31 de Enero
de 2011.

* Registro de marca N® 912.770 “MALL PLAZA” clase 28, de fecha 31 de Enero
de 2011.

» Registro de marca N° 912.771 “MALL PLAZA” clase 26, de fecha 31 de Enero
de 2011

* Registro de marca N® 912.772 “MALL PLAZA” clase 25, de fecha 31 de Enero
de 2011.

= Registro de marca N? 912.773 “MALL PLAZA” clase 24, de fecha 31 de Enero
de 2011.

= Registro de marca N° 912.774 “MALL PLAZA” clase 13, de fecha 31 de Enero
de 2011.

= Registro de marca N? 912.775 “MALL PLAZA” clase 12, de fecha 31 de Enero
de 2011.

» Registro de marca N° 912.776 “MALL PLAZA” clase 11, de fecha 31 de Enero
de 2011.

» Registro de marca N° 912.777 “MALL PLAZA” clase 10, de fecha 31 de Enero
de 2011.

centrocomercialplazamar.cl 10 - 37



TRIBUNAL ARBITRAL

* Registro de marca N° 912.778 “MALL PLAZA” clase 17, de fecha 31 de Enero
de 2011.

» Registro de marca N° 917.673 “MALL PLAZA” clase 31, de fecha 26 de Marzo
de 2011.

= Registro de marca N® 1.006.788 “MALL PLAZA” clase 20, de fecha 31 de Enero
de 2011.

= Registro de marca N° 549.658 “PLAZA MAYOR” clase 42, de fecha 06 de
octubre de 1999. Renovado por solicitud N® 872.759.

= Registro de marca N° 582.968 “PLAZA ESTE” establecimiento comercial para la
compra y venta de todo tipo de productos de las clases 1 a 34, de fecha 20 de
noviembre de 2000. Renovado por solicitud N°? 932.451.

= Registro de marca N°® 683.874 “PLAZA NEVADA” establecimiento comercial
para la compra y venta de todo tipo de productos de las clases 1 a 33, de fecha
21 de enero de 2004.

*= Registro de marca N° 683.873 “PLAZA ORIENTE” establecimiento comercial
para la compra venta de todo tipo de productos de las clases 1 a 34, de fecha
21 de enero de 2004.

= Registro de marca N° 760.667 “PLAZA LOS ANGELES” establecimiento
comercial para la venta de todo tipo de productos de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8,
9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32
y 34. de fecha 20 de junio de 2006.

= Registro de marca N° 650.927 “MALL PLAZA LOS LIBERTADORES” clase 35,
de fecha 03 de diciembre de 2002. Renovado por solicitud N° 1.025.488.

e 53. Registro de marca N° 679.381 “MALL PLAZA LOS LIBERTADORES”

clase 41, 43 y 45 de fecha 24 de noviembre de 2003. Renovado por solicitud
N® 1.081.622.
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* Registro de marca N°® 679.526 “PLAZA BIO-BIO” clase 43, de fecha 24 de
Noviembre de 2003. Renovado por solicitud N® 1.081.619.

» Registro de marca N° 800.155 “MALL PLAZA SUR” clase 35, de fecha 2 de
Noviembre de 2007.

= Registro de marca N° 788.769 “MALL PLAZA SUR” clase 42, de fecha 31 de
Mayo de 2007.

= Registro de marca N° 932.556 “MALL PLAZA BIO BIO” clase 16, de fecha 26 de
Septiembre de 2011.

= Registro de marca N°¢ 999.308 “MALL PLAZA SAN FERNANDO”
establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, de fecha 14 de Marzo de 2013.

* Registro de marca N° 973.869 “MALL PLAZA CHILLAN” clases 35 y 36, de
fecha 23 de Noviembre de 2012.

Adicionalmente, mis mandantes son también titulares en Chile de un conjunto de
mas de 500 marcas que utilizan la expresién “MALL PLAZA”. Por otra parte,
hacemos presente que mis representados y sus empresas relacionadas son
titulares en Chile y en el extranjero de numerosos nombres de dominio que
contienen la expresion “PLAZA” ya sea individualmente o asociada a un elemento
adicional que indica el lugar geografico en el que se ubica el correspondiente
centro comercial, solo a modo ejemplar es posible mencionar entre ellos:
<mallsplaza.cl>, <plazacentro.cl>, <plazacordillera.cl>, <plazaeste,cl>,
<plazamall.cl>, y <plazanorte.cl>, <mallplazalameda.cl>, <mallplazacentro.cl>,.

<mallplazachile.cl>, entre muchos otros.

Mis mandantes y sus empresas relacionadas son titulares de registros vigentes
para la marca “PLAZAMAR”. Asimismo, son titulares de registros y solicitudes de
marca y nombres de dominio que se constituyen en torno a la expresién “PLAZA”
asociada a un elemento adicional indicativo de lugar y que comprenden
establecimientos comerciales en diversas regiones, productos, servicios y frases
propaganda, cubriendo virtualmente todo el espectro susceptible de proteccion
marcaria, El importante nimero de registros y solicitudes de marca y nombres de
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dominio que contienen la expresion “PLAZA” demuestra la importancia que para
mis mandantes tiene esta expresion, ya que es la base de todas sus marcas
comerciales. A lo anteriormente sefialado, se suma el hecho de que, como ha sido
demostrado, mis mandantes y sus empresas relacionadas son titulares de diversos
nombres de dominio que se construyen asimismo en torno a la expresion “PLAZA”.
De este modo, en razén de la familia de marcas y nombres de dominio que mi
mandante ha construido teniendo como base la palabra “PLAZA”, es posible
concluir que los consumidores y usuarios de internet ya relacionan dicha expresion
con mi mandante, de modo que cualquier marca o0 nombre de dominio que se
construya en forma similar (es decir, asociando a la palabra “PLAZA” a un
elemento adicional) sera natural o necesariamente asociado a PLAZA OESTE S.A.
y sus empresas relacionadas, mas aun, si dicho nombre dominio reproduce una
marca ya registrada por mi mandante y que forma parte de su estrategia comercial,
como lo es “PLAZAMAR”. Asimismo, creemos relevante recalcar el hecho de que
mis mandantes, PLAZA OESTE S.A., no s6lo son los creadores intelectuales y
legitimos titulares registrales de la expresion “PLAZAMAR”, “PLAZA” y sus
derivados en Chile, sino que ademas han efectuado un profuso uso de dichas
marcas durante mas de 20 anos en el mercado nacional, llegando a situarse como
una marca ampliamente conocida en nuestro pais. A mayor abundamiento, y
como se desprende de los registros de marca y nombres de dominio citados, la
estructura marcaria que caracteriza las marcas y dominios registrados por mis
mandantes, esta determinada por la presencia de la expresion “PLAZA”, unida a
una expresion indicativa de lugar geografico y/o cuidad.

(G) De este modo, el nombre de dominio solicitado en autos y las marcas y nombres
de dominio registrados por mis mandantes presentan relevantes semejanzas
conceptuales con el dominio en disputa, lo que vuelve al nombre de dominio
<centrocomercialplazamar.cl> engafosamente confuso con las marcas y dominios
de mis representados. Esto se debe a que el nombre de dominio solicitado incluye
la expresion “PLAZAMAR”, marca registrada por PLAZA OESTE S.A., y hace uso
de la expresion “CENTRO COMERCIAL PLAZA”, concepto que ha sido
ampliamente difundido y promocionado en el mercado por mis mandantes. En
virtud de lo anterior, resulta evidente que el usuario de internet asociara la
expresion “CENTROCOMERCIALPLAZAMAR” a mi representada e ingresara a
dicho dominio bajo la creencia que estd destinado a identificar los productos,
servicios y establecimientos que PLAZA OESTE S.A. presta en la zona costera. En
efecto, la estructura marcaria descrita, esto es, la expresién “PLAZA” més una
expresion que designa un LUGAR, tiene por finalidad, precisamente relacionar los
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productos, servicios o establecimientos “PLAZA” de mi representada con un lugar
determinado, siendo ademas el segmento “CENTRO COMERCIAL” reiterativo y

referencial de los servicios que se promocionaran bajo el nombre de dominio en
disputa y que corresponden precisamente a los mismos servicios por los que mi
mandante es conocida en el pais. Por lo mismo y considerando la identidad que
existe con la marca “PLAZAMAR”, y la similitud que existe respecto de otras
marcas y nombres de dominio de mi representada, compuestos por la formula
“PLAZA + LUGAR?”, puede sostenerse con certeza que la titularidad y uso por parte
del Sr. Pavez del nombre de dominio en disputa, generara toda clase de confusién
y error entre los usuarios de internet, los que relacionaran las marcas de mis
mandantes y de sus empresas relacionadas, con los eventuales productos y
servicios que ofrezca el Sr. Pavez, maxime si los servicios que pretende ofrecer el
primer solicitante se relacionen o son idénticos a los protegidos por las marcas
“‘PLAZAMAR” y demdas marcas que contienen la expresion “PLAZA” de mis
representados, servicios y establecimientos por los cuales mis mandantes son
ampliamente conocidos y reconocidos a lo largo de todo Chile. En efecto, como
necesaria consecuencia del extendido uso de diversas marcas que contienen
como elemento prioritario el segmento “PLAZA + LUGAR?”, el publico consumidor
ya asocia la expresion “PLAZA” vinculada a un lugar geografico, a mis mandantes
y a sus empresas relacionadas y no a terceros.

(H) En este mismo sentido, cabe recalcar que el Sr. Pavez no ha adicionado elemento
alguno que permita diferenciar adecuadamente el dominio en disputa de las
expresiones registradas como marca comercial y como diversos nombres de
dominio por mis mandantes. Particularmente en el caso del nombre de dominio
<centrocomercialplazamar.cl>, la expresién solicitada contiene integramente la
marca registrada por mis mandantes “PLAZAMAR” e incorpora la expresion
“CENTRO COMERCIAL PLAZA”, que hace directamente referencia a las marcas
“MALL PLAZA” de mis mandantes y los servicios que con ellas se prestan, toda
vez que la palabra “MALL”, corresponde a una palabra en idioma inglés, cuya
traduccién natural y obvia al espanol es “CENTRO COMERCIAL”, por lo que bien
las marcas registradas de mis mandantes pueden ser entendidas como “CENTRO
COMERCIAL PLAZA”, misma expresion que el Sr. Pavez incluye en su nombre de
dominio. Mas aun, cabe destacar que son mis mandantes quienes han dado a
conocer en el mercado nacional la asociaciéon de la palabra “PLAZA” a un lugar o
punto geografico, con el fin de identificar los centros comerciales “PLAZA” para la
comercializacion de toda clase de productos y servicios. De esta forma, los centros
comerciales “PLAZA” pertenecientes al holding PLAZA S.A. constituyen los
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principales establecimientos comerciales de Chile, por lo que es indubitable que el
usuario de internet asociara el nombre de dominio <centrocomercialplazamar.cl> a
mis mandantes. Mas aun, teniendo presente que el nombre de dominio solicitado
sigue la misma logica creativa que los nombres de dominio de propiedad de mis

representados <plazacordillera.cl>, <plazacentro.cl> y <plazanorte.cl>.

De todo lo anteriormente expuesto se desprende que el uso de la expresion
“PLAZAMAR”, asi como el asociar “PLAZA + INDICACION DE LUGAR” para
identificar centros o establecimientos comerciales, corresponde a una creacion
original de mis mandantes, la que, como consecuencia de su amplia trayectoria en
el mercado nacional, actualmente es sinénimo de calidad y excelencia de los
servicios ofrecidos por mis representados y no por terceras personas. En
consecuencia, al verse enfrentado a las expresiones contenidas en los nombres de
dominio en disputa, el usuario de internet y el puablico en general asociara
directamente dichos nombres de dominio a PLAZA OESTE S.A. y a sus malls o
centros comerciales, de lo que se desprenderia el peligro y error de otorgar a un
tercero, completamente ajeno a mis mandantes, el derecho a utilizar dicha
expresion 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.

Teniendo presente que las expresiones “PLAZA”, “MALL PLAZA” y sus derivados,
son marcas profusamente registradas y utilizadas en el mercado nacional, asi
como ampliamente publicitadas y reconocidas en el mismo, tanto como marcas
comerciales como nombres de dominio y existiendo el registro de marca
“PLAZAMAR” de titularidad de mis mandantes, resultaria poco convincente que el
Sr. Pavez alegara el desconocimiento de la marca “PLAZAMAR” y otras de mi
mandante. Teniendo a la vista dichos antecedentes, y atendido que el campo de la
imaginacién es infinito y la posibilidad de creacion intelectual amplia, el hecho de
que el nombre de dominio solicitado por el Sr. Pavez, sea practicamente idéntico a
las marcas registradas de mis representados “MALL PLAZA” y “PLAZAMAR”,
siguiendo la misma logica creativa que mis mandantes han hecho conocida, resulta
evidente que la intencién del primer solicitante al requerir dichas inscripciones de
dominio fue la de aprovecharse del prestigio y la notoriedad de la marca de mis
representados. Lo anterior, con el fin de atraer visitas y obtener beneficios
ilegitimos generados como consecuencia del equivoco del publico consumidor que
asumird que la expresion “CENTROCOMERCIALPLAZAMAR”, enganosamente
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similar a “MALL PLAZA” y “PLAZAMAR” (marcas registradas), lo conducird a un
sitio web con contenido relacionado a su creador y legitimo titular, esto es, a
PLAZA OESTE S.A. y a sus malls o centros comerciales PLAZA, en circunstancias
que ello no sera cierto. Dicha situacién no sélo resultara perjudicial para los
consumidores, quienes no accederan al contenido y a la calidad que esperan, sino
que también resultara perjudicial para mis mandantes, quienes ademas de verse
enfrentados a una injusta situacién de dilucién marcaria al otorgarsele derechos a
un tercero ajeno a ellos sobre una expresién idéntica a “PLAZAMAR?”, podran ser
victimas de importantes perjuicios econémicos y eventuales pérdidas de prestigio.
En efecto, sostenemos la existencia de mala fe en el primer solicitante y su clara
intencién de beneficiarse de la marca de propiedad de mis mandantes por cuanto
el nombre de dominio solicitado no es mas que una copia de la marca de mis
mandantes “PLAZAMAR?”, y la traduccion al espanol de la marca registrada por mis
mandantes “MALL PLAZA”, utilizando la formula “PLAZA + INDICACION DE
LUGAR” que mis mandantes han hecho famosa. Por esto, es posible concluir
facilmente que la demandada busca aprovecharse de la fama y notoriedad de las
marcas de mis representados. Por lo tanto, a juicio de esta parte, aparece de
manera evidente que la actitud del Sr. Pavez, al solicitar el nombre de dominio
<centrocomercialplazamar.cl>, que no resulta ser mas que una imitacion de
marcas ya registrada por mis mandantes, revela de manera clara e indubitada su
mala fe. A mayor abundamiento, y no satisfecho con esta imitacion, existen dos
solicitudes mas presentadas por el Sr. Pavez para los nombres de dominio
<plazamar.cl> y <plazamarpichilemu.cl>, que también se encuentran en disputa
por las mismas partes, pero cuyo conocimiento fue otorgado a un Juez Arbitro
distinto al que actualmente conoce del presente litigio sobre el nombre de dominio
de autos. Es evidente ademas 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 limitdé a solicitar ante NIC Chile el nombre textual de la marca de
mis mandantes, sin agregar ningun tipo de elemento o expresién adicional que
evite inducir al publico consumidor a error respecto de la marca y dominios de
titularidad de PLAZA OESTE S.A.

(K) En definitiva, a juicio de esta parte, los Sres. PLAZA OESTE S.A., por siy a través
de sus empresas relacionadas, tienen mejor derecho que el Sr. Pavez respecto del
nombre de dominio <centrocomercialplazamar.cl>, lo cual se demuestra por los

siguientes hechos:

centrocomercialplazamar.cl 16 - 37



%
Q
TRIBUNAL ARBITRAL & TRIBUNAL
= ARBITRAL
)
%@Rﬁ\’}
a. PLAZA OESTE S.A. es una empresa nacional, con presencia en el rubro

de centros comerciales por muchos anos y ampliamente conocida por el
publico en general gracias a la gran difusién en medios de comunicacion

masiva que tienen sus locales.

b. Mis representados, los Sres. PLAZA OESTE S.A. y sus empresas
relacionadas, a través de PLAZA S.A., son los propietarios de
numerosos centros comerciales que operan bajo una misma familia de
marcas, conformando la cadena de centros comerciales mas famosa de
Chile, contando con diversos locales a lo largo de gran parte de Chile y

aun del extranjero.

C. Los Sres. PLAZA OESTE S.A. y sus relacionadas, son los legitimos
titulares de registros para la marca “PLAZAMAR”, asi como de
numerosos registros de marca que contienen la expresion “PLAZA”
asociada a una indicacion de lugar, expresion que, segun se ha
explicado, es de fundamental importancia para mis representados.

d. Los nombres de dominio solicitados son idénticos a la marca
“PLAZAMAR” de mis mandantes, asi como también, siguen la misma
l6gica de sus nombres de dominio <plazacordillera.cl>, <plazacentro.cl>,
<plazanorte.cl>, <mallplazacentro.cl> y <mallplazachile.cl> sin que el
primer solicitante haya adicionado elemento complementario alguno que
permita a los usuarios de internet desvincular dicho dominio de las
marcas y nombres de dominio de los que mi mandante y sus empresas

relacionadas son titulares.

e. El propésito de la solicitud para el nombre de dominio
<centrocomercialplazamar.cl> es presumiblemente el de promocionar o
direccionar a un establecimiento comercial. Dicho establecimiento y los
servicios que en él se proveen, estan protegidos por el registro de marca
“PLAZAMAR” asi como por diversas marcas a de mis mandantes que
contienen como parte central la expresién “PLAZA” y son precisamente
aquellos servicios o rubro por los cuales los Sres. PLAZA OESTE S.A,,
son ampliamente conocidos a lo largo de todo el pais.

f. Como consecuencia de lo anterior, la hipotética asignacién del nombre
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de dominio en disputa al primer solicitante traeria nefastas
consecuencias, tanto para mis mandantes como para los usuarios de
internet, a saber, la dilucién marcaria y la confusion y error respecto a la
procedencia de los productos y servicios ofrecidos a través de dicho

nombre de dominio.

g. Si se le otorga el nombre de dominio <centrocomercialplazamar.cl> al
primer solicitante, éste o su sucesor en el dominio del mismo, podrian
seguir utilizando el nombre de dominio para perturbar o afectar los
negocios de mis representados y causar una probable confusion en el
mercado nacional. De hecho, el uso de dicho nombre de dominio por
cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podria
perturbar y perjudicar a mi representada y le permitiria a un tercero
obtener valiosa informacién respecto de sus marcas a través de Internet
mediante el empleo de sistemas de registro de informacién tales como
“cookies” u otros similares, basados en el registro del trafico y
preferencias de los usuarios de Internet.

h. Los hechos anteriores demuestran que mis representados tienen mejor
derecho sobre el nombre de dominio <centrocomercialplazamar.cl> que

el que podria eventualmente poseer el primer solicitante.

(L) El articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile establece que
“sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidn 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”. En este sentido, creemos que el primer solicitante ha infringido cada una
de las hipétesis establecidas en el articulo 14 antes descrito, conforme a las

razones que explicaremos a continuacién:

a. En relacién a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si bien no
existe en nuestro pais una consagracién legal al respecto, el Codigo
Chileno de Etica Publicitaria sirve de principal referencia para establecer
parametros en relacién a esta materia. A este respecto, el articulo 4 del
sefalado cuerpo normativo, sefiala que: “Los avisos no deben contener
ninguna declaracion o presentacion visual que directamente o por

implicacién, omisién, ambigledad o pretensién exagerada, puedan
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conducir al publico a conclusiones erroneas, en especial con relacion a:
f.- Derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes,
marcas registradas, disefios y modelos, nombres comerciales.
Asimismo, el articulo13 del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria
establece: Los avisos no deberdn hacer uso injustificado o peyorativo del
nombre, iniciales o de signos graficos, visuales o auditivos distintivos de
cualquier firma, compania, institucion, o de la marca de un producto o
servicio. Los avisos no deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen
adquirida que tiene el nombre comercial y/o simbolo de otra firma o
producto, o del “goodwill” o imagen adquirida por una marca 0 una
campafna publicitaria. En este sentido, esta parte sostiene que el
demandado pretende realizar un uso indebido e injustificado de las
expresiones “PLAZAMAR” y “PLAZA”, que se encuentran registradas e
incluida en numerosos registros de marca y nombres de dominio, de
titularidad de mis mandantes y de sus empresas relacionadas, ademas

de ser usadas actualmente en el mercado nacional.

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 articulo 3 de la Ley N® 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 ilegitimos, persiga desviar clientela de un agente del
mercado”. En forma mas particular, el articulo 4 del mismo cuerpo legal,
sefala que seran considerados como actos de competencia desleal los
siguientes: “Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacion
ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades,
signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”. Parece
evidente en este caso que el demandado ha incurrido en la clase de
actos descrita por la ley de Competencia Desleal, toda vez que al
intentar registrar el nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca ya
registrada por mis mandantes y sus empresas relacionadas, el
demandado de autos intenta aprovecharse indebidamente de la
reputacion de PLAZA OESTE S.A. y su marca, induciendo al publico a
confusion respecto del origen empresarial de los establecimientos,
productos y/o servicios que se ofrecen o promocionan a través del
dominio en disputa, afectando en consecuencia en forma grave los

intereses de mis representados, quienes, ademas, se veran privados del
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derecho de ofrecer y promocionar sus servicios y productos via internet.

C. Finalmente, respecto a la afectacion de los derechos previa y
validamente adquiridos por terceros, no cabe sino recordar que mis
mandantes son titulares, hace varios anos, de diversos registros
marcarios y nombres de dominio que se construyen en torno a la
expresion “PLAZA”, sobre todo la marca “PLAZAMAR”, especialmente
relevante en este caso. Pues bien, atendido que el nombre de dominio
en disputa contiene integramente la expresion “PLAZAMAR” que mis
mandantes tienen actualmente inscrita como marca y que es
practicamente idéntica al dominio solicitado, que ademds utiliza la
misma férmula “PLAZA + INDICACION DE LUGAR’, tal como lo hacen
mis mandantes en los dominios <plazacordillera.cl>, <plazacentro.cl> y
<plazanorte.cl>, sin que contenga complemento suficiente para romper
el nexo de conexibn con mis mandantes, diferenciandolo
adecuadamente de sus marcas, resulta innegable que, de concedérsele
el uso de dicha expresion a un tercero completamente ajeno a él, sus
derechos marcarios sobre dicha expresion se veran seriamente
vulnerados, viéndose privados, ademas, del legitimo derecho de utilizar
dicha expresion para promocionar sus servicios y productos en internet.

(M) No cabe en autos la aplicacién del principio first come, first served. La teoria del
First Come First Served, que trae como consecuencia la asignacion del nombre de
dominio “por defecto” al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como
demandado actuan de buena fe y tienen legitimos intereses que son considerados
como equivalentes. A nuestro juicio, en este caso no es aplicable el principio antes
citado. En efecto, creemos que la titularidad de las marcas que contienen la
expresion “PLAZAMAR”, la titularidad de numerosos registros de marcas y
nombres de dominio con la expresién “PLAZA”, no puede ser obviada ni
equiparada al eventual derecho que don Luis Fernando Pavez Vargas posea sobre
el nombre de dominio en conflicto, por el mero hecho de ser su primer solicitante.
Por las razones ya sefaladas, a juicio de esta parte, PLAZA OESTE S.A. cumple
con todos los requisitos previstos en el Reglamento de solucién de controversias
de NIC Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el nombre de
dominio <centrocomercialplazamar.cl> que aquel que pudiese poseer el Sr. LUIS
FERNANDO PAVEZ VARGAS.

En sustento de su pretension, el Segundo Solicitante acompand los siguientes

centrocomercialplazamar.cl 20 - 37



TRIBUNAL ARBITRAL

documentos probatorios:

A.- Impresiones obtenidas en www.inapi.cl, que dan cuenta de la titularidad por parte
de PLAZA OESTE S.A. y sus empresas relacionadas de los siguientes registros de

marca:

1. Registros N°739.820 “PLAZAMAR”, denominativa, establecimiento comercial de
toda clase de productos, de 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 y 34, de
fecha 18 de Noviembre de 2005, a nombre de PLAZA OESTE S.A.

2. Registro N° 837.471 “PLAZAMAR”, denominativa, clase 38, de fecha 20 de
Agosto de 2008, a nombre de PLAZA VESPUCIO S.A.

3. Registro N° 849.795 “PLAZA CORDILLERA”, denominativa, establecimiento
comercial para la compra y venta de productos de las clases 12, 29, 30 y 32, de
fecha 14 de Enero de 2009.

4. Registro N° 911.132 “PLAZA ESTE”, denominativa, establecimiento comercial
para la compra y venta de productos de las 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,
33y 34, de fecha 20 de Noviembre de 2010.

5. Registro N° 886.134 “PLAZA RANCAGUA”, denominativa, establecimiento
comercial para la compra y venta de productos de las 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 y 34, de fecha 8 de Marzo de 2010.

6. Registro de marca N° 683.842 “MALL PLAZA” establecimiento comercial para la
compra y venta de productos de las 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 y 34,
de fecha 21 de Enero de 2004.

7. Registro de marca N° 734.566 “MALL PLAZA” establecimiento comercial para la
compra y venta de productos de las 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 y 34,
de fecha 28 Septiembre de 2005.

8. Registro de marca N° 734.567 “MALL PLAZA” establecimiento comercial para la
compra y venta de productos de las clases 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34,
de fecha 28 de Septiembre de 2005.

Registro de marca N° 734.568 “MALL PLAZA” clase 43, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

Registro de marca N° 734.569 “MALL PLAZA” clase 40, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

Registro de marca N® 734.570 “MALL PLAZA” clase 39, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

Registro de marca N® 734.572 “MALL PLAZA” clase 37, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

Registro de marca N® 734.573 “MALL PLAZA” clase 36, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

Registro de marca N® 734.574 “MALL PLAZA” clase 35, de fecha 28 de
Septiembre de 2005.

Registro de marca N® 743.919 “MALL PLAZA” clase 41, de fecha 26 de
Diciembre de 2005.

F.iegistro de marca N° 778.226 “MALL PLAZA” clase 27, de fecha 23 de Enero de
2007.

Registro de marca N° 801.661 ““MALL PLAZA” clase 42, de fecha 23 de
Noviembre de 2007.

Registro de marca N° 912.750 “MALL PLAZA” clase 1, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.751 “MALL PLAZA” clase 23, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.752 “MALL PLAZA” clase 22, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.753 “MALL PLAZA” clase 3, de fecha 31 de Enero de
2011.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Registro de marca N° 912.754 “MALL PLAZA” clase 4, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.755 “MALL PLAZA” clase 21, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.756 “MALL PLAZA” clase 19, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.757 “MALL PLAZA” clase 9, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.758 “MALL PLAZA” clase 8, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.759 “MALL PLAZA” clase 7, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.760 “MALL PLAZA” clase 6, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.761 “MALL PLAZA” clase 5, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.762 “MALL PLAZA” clase 18, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.763 “MALL PLAZA” clase 16, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.764 “MALL PLAZA” clase 15, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.765 “MALL PLAZA” clase 14, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.766 “MALL PLAZA” clase 33, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.767 “MALL PLAZA” clase 32, de fecha 31 de Enero de
2011.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Registro de marca N® 912.768 “MALL PLAZA” clase 30, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.769 “MALL PLAZA” clase 29, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.770 “MALL PLAZA” clase 28, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.771 “MALL PLAZA” clase 26, de fecha 31 de Enero de
2011

Registro de marca N® 912.772 “MALL PLAZA” clase 25, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.773 “MALL PLAZA” clase 24, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.774 “MALL PLAZA” clase 13, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.775 “MALL PLAZA” clase 12, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.776 “MALL PLAZA” clase 11, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N° 912.777 “MALL PLAZA” clase 10, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 912.778 “MALL PLAZA” clase 17, de fecha 31 de Enero de
2011.

Registro de marca N® 917.673 “MALL PLAZA” clase 31, de fecha 26 de Marzo
de 2011.

Registro de marca N°® 1.006.788 “MALL PLAZA” clase 20, de fecha 31 de Enero
de 2011.

Registro de marca N°® 549.658 “PLAZA MAYOR” clase 42, de fecha 06 de
octubre de 1999. Renovado por solicitud N° 872.759.
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
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. Registro de marca N° 582.968 “PLAZA ESTE” establecimiento comercial para la
compra y venta de todo tipo de productos de las clases 1 a 34, de fecha 20 de
noviembre de 2000. Renovado por solicitud N°? 932.451.

Registro de marca N° 683.874 “PLAZA NEVADA” establecimiento comercial
para la compra y venta de todo tipo de productos de las clases 1 a 33, de fecha
21 de enero de 2004.

Registro de marca N° 683.873 “PLAZA ORIENTE” establecimiento comercial
para la compra venta de todo tipo de productos de las clases 1 a 34, de fecha 21
de enero de 2004.

Registro de marca N° 760.667 “PLAZA LOS ANGELES” establecimiento
comercial para la venta de todo tipo de productos de las clases 1, 2, 4,6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32y
34. de fecha 20 de junio de 2006.

Registro de marca N° 650.927 “MALL PLAZA LOS LIBERTADORES” clase 35,
de fecha 03 de diciembre de 2002. Renovado por solicitud N 1.025.488.

Registro de marca N® 679.381 “MALL PLAZA LOS LIBERTADORES” clase 41,
43 y 45 de fecha 24 de noviembre de 2003. Renovado por solicitud N®
1.081.622.

Registro de marca N® 679.526 “PLAZA BIO-BIO” clase 43, de fecha 24 de
Noviembre de 2003. Renovado por solicitud N° 1.081.619.

Registro de marca N°® 800.155 “MALL PLAZA SUR” clase 35, de fecha 2 de
Noviembre de 2007.

Registro de marca N° 788.769 “MALL PLAZA SUR” clase 42, de fecha 31 de
Mayo de 2007.

Registro de marca N? 932.556 “MALL PLAZA BIO BIO” clase 16, de fecha 26 de
Septiembre de 2011.

Registro de marca N® 999.308 “MALL PLAZA SAN FERNANDO” establecimiento
comercial para la compra y venta de productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
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9,10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33y 34, de fecha 14 de Marzo de 2013.

61. Registro de marca N° 973.869 “MALL PLAZA CHILLAN” clases 35 y 36, de
fecha 23 de Noviembre de 2012.

B.- Impresiones obtenidas del sitio web www.nic.cl, que dan cuenta de la titularidad de
mis mandantes de los siguientes nombres de dominio:

<mallsplaza.cl>
<plazacentro.cl>
<plazacordillera.cl>
<plazaeste.cl>
<plazamall.cl>
<plazanorte.cl>
<mallplazaalameda.cl>
<mallplazacentro.cl>

<mallplazachile.cl>

= © ® N o 0ok~ D~

C.- Listado que da cuenta de los numerosos nombres de dominio que contienen la
expresion “PLAZA” de titularidad de mis mandantes y sus empresas relacionadas.

D.- Impresion obtenida del sitio web es.wikipedia.org, que contiene resefa informatica
sobre la cadena de centros comerciales “MALL PLAZA”.

E.- Conjunto de impresiones obtenidas de diversos sitios web pertenecientes a PLAZA
S.A. y sus empresas relacionadas, que dan cuenta de publicidad de los distintos

centros comerciales pertenecientes al holding empresarial.

F.- Impresiones obtenidas del sitio web www.mallplaza.cl, en donde se describe la

empresa PLAZA S.A., su estrategia de negocios, los reconocimientos obtenidos por el
holding empresarial y su presencia en Latinoamérica.

G.- Impresién obtenida del sitio web www.deperu.com, en donde se describe la cadena
de centros comerciales “MALL AVENTURA PLAZA” que PLAZA S.A. tiene en Peru.
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H.- Impresion obtenida del sitio web www.mallplaza.co, en donde se describe la
presencia de PLAZA S.A. en Colombia.

Se confirid traslado de las demandas y uUnicamente el Segundo Solicitante

contesto la demanda contraria sefialando basicamente o siguiente:

(A) El primer solicitante inicia su presentacién indicando que su interés al formular las
solicitudes de inscripcion ante NIC CHILE del nombre de dominio
<centrocomercialplazamar.cl> “se ha realizado conforme a criterios propias de la
zona en que mi representado (el Sr. Pavez) reside, de hecho este ha forjado sus
raices y trabajo en la comuna de Pichilemu, no conteniendo la solicitud formulada
intereses de caracter lucrativo por solo contener la expresidén o palabra “plazamar”.
Cabe senalar que para fundar sus afirmaciones el demandado no ha acompanado
ningun antecedente que permita acreditar que, efectivamente, el Sr. Pavez reside
en la comuna de Pichilemu y que ha forjado en dicha comuna sus raices y trabajo,
por lo que bien es posible que dichas afirmaciones no sean efectivas. Lo mismo
sucede con lo senalado en el punto N® 4 de su escrito, al indicar que “actualmente
mi representado (el Sr. Pavez) es locatario establecido en la comuna de Pichilemu,
su local llamado “La Ferre Ferreteria” goza de buen prestigio y reconocimiento
entre los mismos pichileminos”, la cual no es respaldada de ninguna forma en su
demanda competitiva. Asimismo, en caso de que sus dichos sean reales, el solo
hecho de residir en la zona no constituye un mejor derecho a favor del primer
solicitante, ni menos aun puede configurar un argumento valido en virtud del cual
desestimar el mejor derecho ampliamente comprobado en autos, que tienen mis
mandantes sobre la expresion “CENTRO COMERCIAL PLAZAMAR”.

(B) El primer solicitante continua su presentacion indicando que “la solicitud del
nombre de dominio en disputa no tiene relacion ninguna con los proyectos e
intereses de la oponente (es decir, Plaza Oeste S.A.)”, sin embargo, dicha
afirmacion resulta ser del toda imprecisa debido, en primer lugar, al hecho que
para crear su hombre de dominio utiliza una marca registrada por mis mandantes y
hace uso del mismo concepto creativo que han dado a conocer en el mercado los
Sres. Plaza Oeste S.A. y sus empresas relacionadas, de asociar la expresién
“PLAZA” a una referencia indicativa de lugar o ubicacion geogréafica. En segundo
lugar, en el desarrollo de su presentacién, particularmente en el punto 6, el mismo
primer solicitante sefala que “el nombre “plazamar” se fundamenta en que este se
proyecta en un conjunto armoénico, de un condominio y un centro comercial en un

entorno de respeto al medioambiente y a la naturaleza, generandose una “PLAZA”
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con muchos espacios publicos con escafnos, areas verdes, arboles nativos, juegos
para nifos, lugares de distraccion para adultos (como mesas duras de juegos), un
anfiteatro al aire libre y de uso publico”, describiendo el proyecto que pretende
promover mediante el sitio web identificado con el nombre de dominio
<centrocomercialplazamar.cl>, como un centro comercial que no solo tendra en su
interior locales comerciales, si no que prestara una diversidad de servicios de
entretencién y recreativos disponibles para la comunidad, imitando el mismo
concepto que en Chile han dado a conocer mis mandantes, prestando en un
centro comercial una diversidad de servicios de distintas materias, e identificando
dicho centro comercial con una marca registrada por mis mandantes y haciendo

uso de su concepto creativo.

(C) En consecuencia, no resulta sostenible sefalar que el nombre de dominio
solicitado no tiene relacién alguna con los proyectos e intereses de mis
mandantes, por cuanto se incluyen expresiones por las cuales ellos se han hecho
famosos (como “PLAZA” y “PLAZAMAR”) y asociados a las mismas actividades
desarrolladas por Plaza Oeste S.A. y sus empresas relacionadas. De esta forma,
aun cuando su intencion al registrar el nombre de dominio en disputa no haya sido
de aprovecharse de la fama que mis mandantes gozan en el mercado nacional e
internacional, tal situacion es una consecuencia inevitable al permitirse el uso por
un tercero de expresiones y conceptos creativos que han sido ampliamente
difundidas y dadas a conocer por Plaza Oeste S.A.

(D) EI primer solicitante continia en el punto N® 3 de su presentacion, intentando
diferenciar el uso que le dard al nombre de dominio solicitado de la principal
actividad y giro que tienen mis mandantes, que es el de centros comerciales. En
este sentido, pretende crear la falsa idea que su proyecto de centro comercial
consiste en un “pequefo proyecto comercial, que cuenta con a lo mas dos o tres
locales que no tienen interés alguno, no mala fe de competir con un coloso”. En
este punto cabe hacer presente que el proyecto del Sr. Pavez dista mucho de ser
un proyecto pequeno, ya que basta con observar el mapa y plano del proyecto
Centro Comercial Pichilemu, acompanado en la letra a) del otrosi de su demanda
competitiva, para darse cuenta que el proyecto contempla mas de tres locales, y
que incluso pretende contar con la presencia de un supermercado, que
normalmente se ubican en centros comerciales de gran tamafo. A mayor
abundamiento, en el punto N? 6 de su presentacion, el primer solicitante sefala
claramente que su proyecto contempla un condominio y un centro comercial, con

lo que dificilmente podemos considerarlo como un proyecto pequerio, ya que
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contempla grandes aspiraciones de espacio e infraestructura. Por otro lado, en el
punto N2 5 de su escrito, el demandado sefiala que en la misma oportunidad en
que se solicité el nombre de dominio <centrocomercialplazamar.cl>, se solicité el
nombre de dominio <condominioplazamar.cl>, respecto del cual mi representado
no formuld oposiciéon ni objecion alguna. Cabe hacer presente que Plaza Oeste
S.A. no present6 oposicion a dicha solicitud por considerar que la adicién de la
expresion “CONDOMINIO” distingue el nombre de dominio solicitado
suficientemente de su marca comercial “PLAZAMAR” y del concepto creativo de
asociar la palabra “PLAZA” con una indicacion de lugar, para identificar los centros
comerciales pertenecientes a su cadena de malls. En consecuencia, la palabra
“CONDOMINIO” permite distinguir el uso que se le dara al nombre de dominio
<condominioplazamar.cl> sin riesgo de que se asocie a los centros comerciales de

mis mandantes, por tratarse de actividades distintas no relacionadas.

Finalmente, cabe sefnalar que si bien es efectivo que el registro de la marca
“PLAZAMAR” por Plaza Oeste S.A. y sus empresas relacionadas es para
establecimientos comerciales en regiones distintas a la VI Region del Libertador
Bernardo O'Higgins, la logica creativa original de mis mandantes de asociar la
palabra “PLAZA” a una indicacién de lugar, se utiliza y se ha dado a conocer a lo
largo de todo Chile, incluyendo la VI Regién, tal como lo evidencia la existencia de
los registros de marca N° 650.927 “MALL PLAZA LOS LIBERTADORES” clase 35,
de fecha 03 de diciembre de 2002. Renovado por solicitud N¢ 1.025.488 y N°
679.381 “MALL PLAZA LOS LIBERTADORES” clase 41, 43 y 45 de fecha 24 de
noviembre de 2003. Renovado por solicitud N® 1.081.622, entre muchos otros. En
consecuencia, la oposicién formulada por mis mandantes tiene un doble
fundamento que no puede obviarse, en primer lugar, el uso por un tercero de una
marca registrada por mis mandantes y sus empresas relacionadas, como lo es la
marca “PLAZAMAR” y, en segundo lugar, la imitacién y uso por parte del Sr. Pavez
de una légica creativa creada y dada a conocer por mis mandantes de utilizar su
marca registrada “PLAZA” junto con indicaciones geogréficas o de lugar. De esta
forma, aun cuando no hubiese existido el registro para la marca “PLAZAMAR”,
existirian argumentos suficientes para negar la solicitud del nombre de dominio

<centrocomercialplazamar.cl>.

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
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expresion CENTROCOMERCIALPLAZAMAR 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 <centrocomercialplazamar.cl> debe ser

asignado a Plaza Oeste S.A.

Finalmente, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al ambito de competencia
y a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL sefala que
«Por el hecho de solicitar la inscripcion 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 parrafo tercero de
la regla 12 de la RFR-CL sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje
para solucién de conflictos que se susciten en la inscripcién de nombres de
dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo
determine el arbitro». En relacion a las exigencias normativas substantivas
establecidas para las solicitudes de inscripcion de nombres de dominio, dispone
el parrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Sera 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».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1%, de la RFR-CL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
arménicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este
sentenciador. Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se
encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia

debera resolverse Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad
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diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde
analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipdtesis
contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

Que conforme se ha estructurado las pretensiones de las partes de autos, es
Unicamente el Segundo Solicitante quien invoca la afectacion a sus derechos,
mientras que el Primer Solicitante argumenta que no existe tal afectacion. A este
respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de
dominio afecta derechos validamente 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 designacién o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en

el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo
de afectacién a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacion

0 perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente debe
verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la

solicitud misma.

Que se encuentra acreditado en autos que Plaza Oeste S.A., Segundo
Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca PLAZAMAR,
registrada a su nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha de
presentacion de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompanados
por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca
PLAZAMAR, registro N° 739.820 “PLAZAMAR”, para establecimiento comercial
de toda clase de productos, de 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 y 34, en
las regiones 4, 5 y metropolitana, registro que data del 18 de noviembre de 2005.
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Que, como se ha razonado mas arriba, mediante una solicitud de asignacion de
nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos,
quedando comprendidas tanto las hipo6tesis de perturbacion, afectacion o
perjuicio, sea en relacion al derecho en si o a su libre ejercicio. Por lo general, la
sola presentacion de una solicitud de asignaciéon de nombre de dominio no
presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero,
en los términos expuestos, salvo hipotesis especificas como la reproduccién
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 cuestion, si lo hay, para decidir si existe o no afectaciéon a un
derecho, y en particular, si el nombre de dominio se usa como sitio web y cual es

su contenido.

Que al estar contenida la marca PLAZAMAR en el nombre de dominio disputado
corresponde entonces decidir si ello constituye o no una afectacion a los
derechos adquiridos del Segundo Solicitante sobre dicha marca.

Que el Primer Solicitante ha sostenido en autos que la finalidad de su solicitud
sobre el nombre de dominio disputado en identificar un proyecto inmobiliario y
comercial, consistente en un condominio y un centro comercial ambos con el
denominador comun PLAZAMAR a ser emplazados en la localidad de Pichilemu.
De las pruebas aportadas, y no objetadas, es posible concluir que tales
aseveraciones son efectivas, al menos en tanto proyecto comercial, aunque no

existen pruebas de que tal proyecto haya comenzado a materializarse.

Que, mas aun y desde la perspectiva del uso del nombre de dominio en disputa,
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.centrocomercialplazamar.cl>, dejando testimonio en autos.

Que, en consecuencia, al no existir uso del nombre de dominio por parte del
Primer Solicitante, y sin que tampoco exista constancia de uso efectivo en el
comercio por dicha parte de la expresion PLAZAMAR y CENTRO COMERCIAL
PLAZA MAR, resulta forzoso concluir que mediante la Primera Solicitud de
asignacion no se ha producido a la fecha afectacion al derecho marcario del
Segundo Solicitante.
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Que la demanda del Segundo Solicitante también se sustenta en la supuesta
infraccion a principios de competencia leal o ética mercantil. A este respecto, y
mas alla de los proyectos comerciales no concretados del Primer Solicitante, se
ha sostenido en autos que dicha parte ejerce el comercio ferretero en la localidad
de Pichilemu, cuestibn que no ha sido acreditada, pera ademas de tal
aseveracion no existen otros antecedentes acerca de otra actividad comercial
efectivamente ejercida por dicha parte, de manera tal que no es dable sostener
que exista actualmente una colisibn entre las actividades comerciales
desarrolladas por las partes. Por lo mismo, no es posible concluir, como sostiene
el Segundo Solicitante, que mediante la Primera Solicitud se hayan afectado

normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre ellas.

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 actuacién o finalidad que pueda estimarse contraria

a dicho valor.

Que la demanda también se sustenta en la infraccion a normas sobre abusos de
publicidad. Dado su tenor, la regla 14 RFR-CL, la causal aqui analizada alcanza
Unicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo,
entendiendo por tales, normas positivas de aplicaciéon general, con lo cual en
definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo
sido derogada la Ley N°® 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la
dictaciéon de la RFR-CL, el texto legal que la sucedio es la Ley N? 19.733, sobre
«Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa
entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en analisis, ya que junto con
regular la funcién periodistica y de los medios de comunicacion social, establece
diversas figuras penales. En este sentido, la aplicacién de dicha normativa
tendria mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de
un sitio web, pero la causal en anadlisis apunta Unicamente a la solicitud de
inscripcion misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien
dificil, 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,
tendrian que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley
N? 19.733. A este respecto s6lo parecen resultar aplicables las figuras tipicas
contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e
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injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicacion 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
contrarie alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto que el
contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresion
«centrocomercialplazamar.cl» no es portadora de ningun significado injurioso o
calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre

publicidad abusiva que resulte aplicable.

Que, en consecuencia, debe concluirse que la Primera Solicitud de asignacion no
es alcanzada por la regla 14 de la FRF-CL. En consecuencia, al estar dicha
Primera Solicitud excluida de los alcances de dicha regla, que recoge principios
de prudencia y equidad que este arbitro comparte, la controversia de autos
debera resolverse entonces recurriendo Unicamente a razones de prudencia y
equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella norma. Por lo tanto,
corresponde aqui determinar si existen 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.

Que la titularidad del Segundo Solicitante sobre su marca comercial PLAZAMAR
constituye a juicio de este sentenciador un antecedente determinante para la
resolucion de este litigio. En efecto, la citada marca comercial PLAZAMAR,
registro N° 739.820 “PLAZAMAR?”, otorga derechos de exclusividad al Segundo
Solicitante para distinguir establecimiento comercial de toda clase de productos
en las regiones 4, 5 y metropolitana. Si bien es cierto que el Primer Solicitante no
ha demostrado en autos la efectividad de haber iniciado mediante actos
concretos en el comercio el proyecto inmobiliario y comercial que se identificaria
con el nombre de dominio disputado, mas alla de unos planos, aun suponiendo
que el emplazamiento de dicho proyecto fuese efectivamente la localidad de
Pichilemu, territorio geografico que no es alcanzado por la marca PLAZAMAR del
Segundo Solicitante, existe en todo caso una afectacion potencial a la marca
PLAZAMAR del Segundo Solicitante. Ello, por cuanto el concepto PLAZAMAR
esta incluido en el nombre de dominio disputado, lo que potencialmente se presta
para generar una asociacion entre los consumidores entre dicho nombre de
dominio y la referida marca PLAZAMAR registrada, como también porque el

nombre de dominio en cuestion incluye la expresion “centro comercial”, la cual
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alude directa e inequivocamente al ambito de actividad comercial del Segundo
Solicitante, lo que es un hecho acreditado en autos mediante la prueba rendida
por dicha parte y no objetada, siendo ademés un hecho notorio. De este modo,
resulta inevitable la potencial asociacion que realizarian los consumidores o
usuarios de Internet entre el nombre de dominio litigioso y el Segundo Solicitante.
Todo lo anterior, en base a razonamientos de prudencia y equidad, lleva a
preferir la pretension del Segundo Solicitante sobre el nombre de dominio en
disputa.

15.-) Que, por otro lado, la potencial afectaciéon al derecho marcario del Segundo
Solicitante es advertida desde otra perspectiva adicional e independiente. En
efecto, siendo los nombres de dominio categorias juridicas comerciables y no
limitadas a espacios geograficos, la sola existencia del nombre de dominio
litigioso bajo la titularidad de un tercero distinto del Segundo Solicitante, titular de
la marca PLAZAMAR, constituye per se un riesgo potencial y permanente de
afectacion a su derecho de exclusividad sobre la marca PLAZAMAR, ya que el
nombre de dominio en cuestibn puede ser utilizado para identificar centros
comerciales en cualquiera de las regiones geograficas protegidas por la marca en
andlisis, sea por el mismo Primer Solicitante o bien por un tercer adquirente.
Desde esta perspectiva, resulta mas conforme con la prudencia y equidad
asignar dicho nombre de dominio al titular de la marca registrada PLAZAMAR.

16.-) Que la parte representativa o principal del nombre de dominio impugnado es
precisamente la expresion PLAZAMAR, que coincide con la marca registrada del
Segundo Solicitante, sin que el agregado CENTRO COMERCIAL permita
diferenciar uno y otro del punto de vista I6gico o semantico, por corresponder
como se ha dicho al giro de actividad por el cual el Segundo Solicitante es
conocido en nuestro medio y porque dicha expresién es sinbnimo de la palabra
MALL, que forma parte de una familia de marcas MALL PLAZA ampliamente
registrada por el Segundo Solicitante, como se ha acreditado en autos mediante
documentos no objetados. En consecuencia, existiendo tal vinculacién entre el
derecho invocado por el Segundo Solicitante, esto es la marca PLAZAMAR, vy el
nombre de dominio disputado <centrocomercialplazamar.cl.cl>, la prudencia y
equidad aconsejan dar preferencia a la pretensién del Segundo Solicitante, ante
la ausencia de derechos o intereses legitimos preexistentes del Primer Solicitante
sobre tal expresion.
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17.-) Que no resulta atendible lo argumentado por el Primer Solicitante en el sentido
que el significado de la expresion “plaza” es preexistente y que justificaria su
adopcién dentro del nombre de dominio litigioso, puesto que en autos no se esta
discutiendo acerca de la exclusividad de dicha expresion, sino sobre el uso de la
marca PLAZAMAR.

18.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este
sentenciador concluye que la Primera Solicitud no infringe normas sobre abusos
de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos
validamente adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretension del
Segundo Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos
en los considerandos precedentes.

19.-) Que debe subrayarse en todo caso que nada de lo anteriormente indicado impide
o perjudica al Primer Solicitante para desarrollar sus legitimas actividades en el
comercio y en la Red, pero desde el momento en éste decide utilizar un nombre
de dominio, necesariamente debera elegir alguna denominacion, signo o nombre
que no afecte real o potencialmente derechos de terceros, ni que pueda

prestarse para generar confusion entre los consumidores.

20.-) Que en la especie no existen antecedentes para sostener que el Primer
Solicitante haya actuado de mala fe al momento de solicitar la asignacion del
nombre de dominio en disputa. Al contrario, se encuentra acreditado en autos
mediante documentos aportados por el Primer Solicitante y no objetados, que
dicha parte solicité coetaneamente el nombre de dominio disputado en conjunto
con otros nombres de dominio, entre ellos <condominioplazamar.cl>, lo cual
coincide con sus argumentaciones vertidas en autos en el sentido que su
proyecto no estaria limitado a un centro comercial, de manera que a este
respecto debe primar la presuncién de buena fe que es un principio de derecho y
también de prudencia.

21.-) Que el parrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que «Las costas del arbitraje
seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando
de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin
perjuicio de lo anterior, el arbitro podra 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 inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de
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derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante
haya actuado de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido motivo
alguno para litigar». En la especie, no concurren ninguno de los presupuestos de
excepcién establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante
debera quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes
del Cddigo Orgéanico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Cédigo de
Procedimiento Civil,

SE RESUELYVE:

.- Acoger la demanda deducida por Plaza Oeste S.A. y, en consecuencia, rechazar
la solicitud de asignacién del nombre de dominio <centrocomercialplazamar.cl>

presentada por don Luis Fernando Pavez Vargas, ordenando su eliminacion.
Il.-  Rechazar la demanda deducida por don Luis Fernando Pavez Vargas.

[ll.-  Asignar el nombre de dominio <centrocomercialplazamar.cl> a Plaza Oeste S.A.,
RUT 96.653.650-0.

V.- No condenar en costas a don Luis Fernando Pavez Vargas.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente
sentencia para los fines correspondientes.

Rol N¢ 7-23-13.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofna Lorena Garcia Huidobro O., cédula Nacional de Identidad N°® 6.489.812-
4,y dofna Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.
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