En Santiago de Chile a 5 de octubre de 2009.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO10577 de fecha 23 de abril de 2009 me notificé de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “motoplaza.cl”, designacion que acepté con fecha 24 de abril de
2009, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Comercializadora Ebuyin Limitada, rut. 76.349.270-2, con
domicilio en ésta ciudad, Arturo Prat 331 de la comuna de Santiago, correo eectronico
hnorambuena@motostar.cl; 2) La Plaza Vespucio S.A. rut. 96.538.230-5, representada
por don Rafael Covarrubias Porzio, con domicilio en esta ciudad, Av. El Golf 40 piso 13
de la comuna de Las Condes, correo €lectrénico porzio@porzio.cl vy

rcovarrubias@porzio.cl. -
[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “motoplaza.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

.4.- Procedimiento.-



A fojas 13y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de
procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia arbitral., con
la inasistencia de Comercializadora Ebuyin Limitada, a quien se le notific € acta por
carta certificada, segun consta a fojas 14 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de Comercializadora Ebuyin Limitada.
Consta de autos, que Comercializadora Ebuyin Limitada, no presenté6 escrito de

planteamientos para hacer valer su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

[.5.2 Planteamientos de Plaza Vespucio S.A.

Consta a fojas 52 que Plaza Vespucio S.A. fundamenta su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa en que Plaza Vespucio S.A. es una destacada y
ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile
una gran cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrecen todo
tipo de servicios individualizados a través de la marca PLAZA.. Agrega que tiene
registradas marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad
Industrial, diversos conceptos, entre los cuaes se pueden sefidlar: Berlin en Plaza
Vespucio, Cannes en Plaza Vespucio, Mall Plaza Colon, Mall Plaza Cordillera, Mall
Plaza Valdivia, Mall Plaza Vespucio, Pamas de Mallorca en Plaza, Plaza, Plaza Alto del
Mar, Plaza Altos del Mar, Plaza del Agua, Plaza del Mar Shopping Center, Plaza La
Florida, Plaza Las Ddlicias, Plaza Multimedia, Plaza Shopping, Plaza Valparaiso, Plaza
Vespucio Cada Dia Mejor, Plaza Vespucio Nada Mejor, Plaza Vespucio PV, Plaza
Vespucio Town Center, Plaza Vespucio Siempre Algo Més, Plaza Vifia del Mar, Plaza
Vifia del Mar el Mall de la Quinta, Plazamar, Plazaviiia, Shopping Plaza, Venecia en

Plaza Vespucio. Sefida que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y



debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos juridicos para
evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la
doctrina internacional marcaria denomina la confusion y la dilucién marcaria. En efecto,
nada afecta méas el actuar comercial de una empresa que e hecho de que los
consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado
producto o servicio. En este caso, sefida que la parte contraria ha incurrido precisamente
en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en funcién de su cliente,
vinculandolo a una marca comercial como o es la familia de marcas e identificacién que
forman parte de Plaza Vespucio. Agrega que, las expresiones motoplaza.cl forma parte
de la familia de marcas PLAZA, que es propiedad exclusiva de su representada. Afiade
gue la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es “Plaza’ y el
anadido “moto” viene a generar mayor confusion sobre el origen empresarial de los
servicios o productos que en el futuro se promuevan o exploten a través del dominio
motoplaza.cl. Argumenta que e concepto monoplaza.cl no solamente se estructura en
base a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante Plaza Vespucio
S.A., sno gue peor aun, se utiliza una marca comercial debidamente registrada,
vulnerandose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresion. Citael articulo
14 y 22 del reglamento NIC CHILE. Reiterael temade ladilucion marcaria, en cuanto a
gue s en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las
marcas y dominios de su representada, como eventualmente podria ocurrir, que
identifique ademas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados a los
servicios de su representada y que no correspondan a €ella, indudablemente empezara a
generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados por su mandante. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a
derecho ya que se esta afectando €l derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus
signos y respecto de los cuaes posee proteccion de rango legal y constitucional.
Argumenta que la identidad de una organizacion por ley y por sentido comun solo debe



ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de
combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas embleméticas de las distintas
corporaciones. Si no se pone atgjo de inmediato a esta pretension, las mas prestigiosas
corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde
terceros aprovechandose de la inversion y posicionamiento en e mercado podrian
inscribir los nombres de dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio. Concluye
gue el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestion, generara todo tipo
de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los
productos que pretenda distinguir la parte contraria con € concepto monoplaza.cl dado
gue los consumidores la identificaran, casi de manera automatica con su mandante Plaza
Vespucio SA. En suma, buena fe, interés legitimo, marcas registrados, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son
elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar d
dominio en cuestion. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de
dominio de autos, acompafia listado de marcas comerciales que contiene la expresion

PLAZA registrados por su representada.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuesta Comercializadora Ebuyin Limitada
Comercializadora Ebuyin Limitada no contesté la demanda de Plaza Vespucio S.A.,

seguin consta en autos.

1.6.2 Respuestade PlazaVespucio SA.
Plaza Vespucio S.A. no respondi6é atendido que Comercializadora Ebuyin Limitada no

presentd planteamientos de mejor derecho.



1.7  Cambio de Patrocinio y Poder de Plaza Vespucio S.A.

Se deja constancia que Plaza Vespucio S.A. tenia por abogados patrocinantes al Estudio
Silva & Cia., quienes presentaron la demanda. Posteriormente, la parte Plaza Vespucio
S.A. revocO dicho patrocinio y poder y le otorgd un nuevo patrocinio a don Rafael
Covarrubias Porzio, después de una larga tramitacion de los poderes, segin se dga

constancia de fojas 62 a 72, lo queretardd latramitacion de la causa.

1.8 Cierredd proceso y llamado alas partes a oir sentencia.-
A fojas 75 de autos, con fecha 23 de septiembre de 2009, se cité a las partes a oir

sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.

Il PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Comercializadora Ebuyin Limitada
con fecha 22 de diciembre de 2008 solicité el nombre de dominio “motoplaza.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Plaza Vespucio S.A. lo solicitd
con fecha 30 de diciembre de 2008.

1.2 Que Comercializadora Ebuyin Limitada no argumenté su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa ni contra argumento los planteamientos de Plaza V espucio
SA.

1.3 Que Plaza Vespucio S.A. argumenta su mejor derecho en que es una destacada y
ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile
una gran cantidad de establecimientos comerciales dentro de los cuales se ofrecen todo
tipo de servicios individualizados a través de una familia de marcas cuyo denominador
comun es “PLAZA”. Agrega que tiene registradas humerosas marcas comerciales, entre



las cuales esta Plaza. Hace referencia a la doctrina de la confusion y dilucion marcaria, lo
gue sucede en autos, pues e nombre de dominio esté vinculado a una marca comercial
como lo es la familia de marcas e identificacion que forman parte de Plaza Vespucio.
Agrega que la presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos es
“Plaza’ y el afadido “moto” viene a generar mayor confusion sobre el origen empresarial
de los productos y servicios que en € futuro se promuevan o exploten a través de dicho
dominio. Es conocida la fama y notoriedad de las marcas de su representada, en Chile,
por lo que de asignarse el nombre de dominio de autos a la contraria no habra mas que
confusion en el publico consumidor. Se utiliza una marca comercial debidamente
registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresion. Cita
el articulo 14y 22 del Reglamento NIC CHILE.

1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo ala documentacidén acompafiada por Plaza
Vespucio S.A., y no objetada por la parte contraria, consta que es titular de una serie de
marcas cuyo denominador comun es el término “Plaza”, y entre ellas, la marca registrada
“Plaza’. Que la marca registrada Plaza y las demas, no son idénticas al nombre de
dominio solicitado “motoplaza.cl”, pero si es engafiosamente similar, pues el término

Plaza es idéntica alas marcas de Plaza Vespucio S.A.

1.5 Debe considerarse que las marcas de Plaza Vespucio S.A. bgjo € término comin
Plaza, son famosas atendida la fama y notoriedad de los centros comerciales y “ malls’
donde ofrece sus productos o servicios. De ésta manera, atendida la notoriedad y fama de
la marca Plaza y de los centros comerciales que llevan tal denominacion, es muy posible
gue pueda producirse confusién entre los usuarios de Internet a cerca de quien es €
proveedor de los productos y servicios que se ofrecen en e mercado bago el sitio

motoplaza.cl.



1.6  Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que Plaza Vespucio S.A. tiene un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es titular de una marca
engafosamente similar al nombre de dominio solicitado.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar e nombre de dominio

“motoplaza.cl” ala Plaza Vespucio S.A.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese alas partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por € arbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza, dofia Maria José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.



