plazadeleste.cl

En Santiago, 13 de Octubre a 2008.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF08687, de 7 de Marzo de 2008, por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto
entre Inmobiliaria Plaza del Este Ltda. y Plaza Oeste S.A., por la inscripcion del nombre de
dominio plazadeleste.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicacion de Nic Chile a las partes, mediante correo electronico de 7 de
Marzo de 2008, dando cuenta de la designacion del suscrito como arbitro en este caso, de
fojas 5.

4.- Resolucion de fojas 6, de 12 de Marzo de 2008, por la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

5.- Notificacion de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 12 de Marzo de 2008, de la
resolucion sefialada en el nlimero anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisién de envios registrados
de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con
fecha 13 de Marzo de 2008, de los documentos referidos en los niimeros anteriores.

7.- Copia del correo electronico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, de 13 de Marzo
de 2008, comunicando la aceptacion del suscrito a la designacion de arbitro en este caso, de
fojas 10.

8.- Mensaje de correo electronico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber
tomado conocimiento de mi aceptacion a la designacion de arbitro, de fecha 13 de Marzo
de 2008, agregado a fojas 12.

9.- Escrito y documentos de fojas 13 a 15, en los que consta la personeria de los
representantes de Inmobiliaria Plaza del Este Limitada.

10.- Escrito y documentos de fojas 16 a 21, en el que consta la personeria de los
representantes de Plaza Oeste S.A.

11.- Acta del comparendo realizado con fecha 7 de Abril de 2008, con la asistencia de la
abogado dofia Maria Javiera Cossio Wunderlich, en representacion de Inmobiliaria Plaza
del Este Limitada y del abogado don Rodrigo Le6on Urrutia, en representacion de Plaza
Oeste S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regira este procedimiento, que
rola a fojas 22 y 23.

12.- Documento agregado a fojas 24, consistente en un ejemplar de la revista Nos
Magazine, N° 90, de Enero de 2008, en cuyas paginas 30 y 31 se publica un reportaje
publicitario denominado Condominio Plaza del Este: Todo lo que una familia necesita.

13.- Documento de fojas 25 y 26, consistente en carpeta publicitaria de Plaza del Este
Condominio.



14.- Documento de fojas 27, consistente en volante publicitario de Plaza del Este
Condominio.

15.- Documento de fojas 28 a 33, que contienen publicidad de Plaza del Este Condominio.

16.- Documento de fojas 34 a 36, que consistente en planos que incluyen el emplazamiento
y cortes de planta de los departamentos en venta en Condominio Plaza del Este.

17.- Documento de fojas 37 a 40, que consiste en copia del extracto de constitucion de la
sociedad inmobiliaria Plaza del Este Limitada.

18.- Escrito de fojas 41 y siguiente, mediante el cual la parte de Inmobiliaria Plaza del Este
Limitada presenta demanda de mejor derecho para la asignacion del nombre de dominio y
acompafia sus documentos probatorios.

19.- Escrito de fojas 43 y siguientes, mediante el cual la parte de Plaza Oeste S.A. solicita
asignacion del nombre de dominio y acompaia sus documentos probatorios.

20.- Documento de fojas 57 y 58, consistente en impresion de la informacidon que aparece
en la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Plaza Oeste S.A., son dueiios de la marca “PLAZA ESTE” registrada con el N° 582.968,
que distingue un establecimiento comercial para la compraventa de todo tipo de productos
en la Region Metropolitana.

21.- Documento de fojas 59, consistente en impresion de la informacidén que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Plaza
Oeste S.A., son duefios de la marca “PLAZA ESTE” registrada con el N° 785.967, que
distingue servicios de restaurant, bar, cafeteria, fuente de soda y establecimientos
encargados de procurar alimentos y bebidas, preparados para el consumo, clase 43.

22.- Documento de fojas 60, consistente en impresion de la informacioén que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores Plaza Oeste S.A., son duefios del
nombre de dominio mallplazaeste.cl.

23.- Documento de fojas 61 a 79, consistente en informe de los registros de la clase 36,
perteneciente a Plaza Oeste S.A., elaborado por Silva & Cia., en el cual consta que son
duenos de las siguientes marcas comerciales:

GALERIA DE MALL PLAZA Registro N° 808.816
AVENIDA DE MALL PLAZA Registro N° 808.254
MALL PLAZA ALAMEDA Registro N° 797.646

PLAZA URBANISMO HUMANO

PLAZA URBANISMO HUMANO

PLAZA EMPOWERMENT URBANO
PLAZA EMPOWERMENT URBANO
SONRISA MALL PLAZA

PLAZA ALAMEDA

MALL PLAZA LA REINA

MALL PLAZA LA REINA

PLAZA OESTE

PLAZA DEL TREBOL

FULL ROJO MALL PLAZA

FULL ROJO MALL PLAZA

LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA NORTE
LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA NORTE
MALL PLAZA MAS. CERCA. TUYO

MALL PLAZA TREBOL

Registro N° 796.327
Registro N° 796.289
Registro N° 795.509
Registro N° 793.724
Registro N° 784.653
Registro N° 785.865
Registro N° 767.395
Registro N° 767.402
Registro N° 753.862
Registro N° 745.565
Registro N° 739.722
Registro N° 739.712
Registro N° 735.387
Registro N° 735.376
Registro N° 751.198
Registro N° 734.539



MALL PLAZA OESTE
MALL PLAZA ANTOFAGASTA

Registro N° 734.547
Registro N° 734.556

MALL PLAZA ANTOFAGASTA Registro N° 734.564
MALL PLAZA Registro N° 734.573
MALL PLAZA TOBALABA Registro N° 734.581
MALL PLAZA NORTE Registro N° 734.588
MALL PLAZA LOS ANGELES Registro N° 734.597
MALL PLAZA LA SERENA Registro N° 734.606
LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA NORTE Registro N° 732.987
LAS TERRAZAS DE MALL PLAZA NORTE Registro N° 732.986
PLAZA LONQUEN Registro N° 674.023
MALL PLAZA CENTRAL Registro N° 655.112
MALL PLAZA VALLE NORTE Registro N° 655.118
MALL PLAZA SANTIAGO Registro N° 683.875
MALL PLAZA DEL VALLE Registro N° 653.173
MALL PLAZA HUECHURABA Registro N° 631.402
MALL PLAZA LOS ANGELES Registro N° 631.395
PLAZA MALL Registro N° 664.057
MALL PLAZA CENTER Registro N° 600.020
MALL PLAZA Registro N° 561.034
MALL PLAZA DEL TREBOL Registro N° 559.365
MALL PLAZA OESTE Registro N° 559.605
MALL PLAZA TOBALABA Registro N° 560.216
MALL PLAZA LA SERENA Registro N° 560.200
PLAZA TOBALABA Registro N° 590.444
PLAZA LA SERENA Registro N° 517.205

24.- Resolucion de fojas 80, de 21 de Abril de 2008 mediante la cual se proveyeron las
presentaciones de las partes dandose traslado reciproco de las mismas, y su notificacion de
fojas 81, mediante correo electronico de igual fecha.

25.- Escrito de fojas 82 y siguientes, mediante el cual los sefiores Plaza Oeste S.A. solicitan
se tenga presente y acompaiian documentos.

26.- Documentos de fojas 85 a 92, en los cuales se acompafia copia de la impresion
correspondiente a la pagina de inicio de las paginas web de Mall Plaza Oeste; Mall Plaza
Antofagasta; Mall Plaza La Serena; Mall Plaza Vespucio; Mall Plaza Tobalaba; Mall Plaza
Alameda; Mall Plaza Trébol y Mall Plaza Los Angeles.

27.- Escrito de fojas 95 y siguientes, mediante el cual la parte de Inmobiliaria Plaza del Este
Limitada evacua el traslado y acompaiia documentos.

28.- Documento de fojas 97, consistente en impresion computacional donde consta que
dofia Purisima Hadad Olave es titular del registro N° 699.615 de la marca “PLAZA” que
distingue un establecimiento comercial de compra y venta de productos de todas las clases
en la Region Metropolitana.

29.- Documento de fojas 98, consistente en impresion computacional donde consta que
Sociedad Inmobiliaria Centro Limitada es titular del registro N° 540.033 de la marca
“PLAZA GERMANIA” que distingue un establecimiento comercial para la compra y venta
de productos de la clase 25, en la Décima Region, concedido sin proteccion a “PLAZA” en
forma aislada.

30.- Documento de fojas 99, consistente en impresion computacional donde consta que
S.A.C.I. Falabella es titular del registro N° 526.998 de la marca “PLAZA ROSARIO” que



distingue un establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos, con
exclusion de los articulos de las clases 4, 33 y 34, en la Region Metropolitana.
31.- Documento de fojas 100, consistente en impresion computacional donde consta que
Puente Alto S.A. es titular del registro N° 595.618 de la marca “PLAZA TOBALABA” que
distingue un establecimiento comercial para la compraventa de todo tipo de productos, en la
Region Metropolitana, concedido sin proteccion a “PLAZA” en forma aislada.

32.- Documento de fojas 101, consistente en impresion computacional donde consta que el
sefior Carlos Pablo Montrone Pla es titular del registro N° 528.655 de la marca “PUENTE
PLAZA” que distingue un establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de
productos, en la Regién Metropolitana.

33.- Documento de fojas 102, consistente en impresion computacional donde consta que
dofia Dolores Gracia Olano es titular del registro N° 681.425 de la marca “PLAZA
AMANDA” que distingue un establecimiento comercial de compra y venta de productos de
todas las clases, con exclusion de clases 16 y 30, en la Region Metropolitana, concedido
como conjunto.

34.- Documento de fojas 103, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores Plaza
Maule S.A., son duefios de la marca “PLAZA MAULE” registro N° 713.791, que distingue
un establecimiento comercial de venta de toda clase de productos en la Séptima Region;
inscrita con una nota que dice “Con proteccion al conjunto”. A fojas 105, se incluye
impresion del estado administrativo de dicha marca.

35.- Documento de fojas 106 a 108, consistente en impresion computacional donde consta
que Plaza Vespucio S.A. es titular del registro N° 794.402 de la marca “PLAZA
VESPUCIO” que distingue un establecimiento comercial para la compra y venta de
productos de las clases 1 a la 34, en las Regiones Quinta, Octava y Metropolitana,
concedido sin proteccion a “PLAZA” aisladamente considerado.

36.- Documento de fojas 109 y 110, consistente en fotocopia de la sentencia N° 114444, de
24 de Diciembre de 2001, que se pronuncia por la aceptacion de la solicitud N° 481.847 de
registro de la marca “PLAZA MAULE”, a favor de Plaza Maule S.A., rechazando las
oposiciones deducidas por Plaza Oeste S.A. y por Empresas IANSA S.A. y otorga el
registro de la marca solicitada con proteccion al conjunto.

37.- Resolucion de fojas 111, proveyendo las presentaciones de ambas partes y su
correspondiente notificacion por correo electronico, de fojas 112.

38.-Escrito de fojas 116 y siguientes, mediante el cual la parte de Plaza Oeste S.A. solicita
se tengan presentes las consideraciones que sefala.

39.- Resolucién de fojas 119, proveyendo la presentacion indicada en el niumero anterior y
su correspondiente notificacion a las partes por correo electronico, cuya copia esta agregada
a fojas 120.

40.- Escrito de fojas 121, mediante el cual la parte de Inmobiliaria Plaza del Este Limitada
solicita se cite a oir sentencia.

41.- Resolucion de fojas 122, mediante la cual se cita a las partes a oir sentencia y su
notificacion por correo electronico, cuya copia se encuentra agregada a fojas 123.



Y TENIENDO PRESENTE:

L.- Que son parte en este juicio, Inmobiliaria Plaza del Este Limitada, RUT 76.901.940-5,
domiciliada en 18 de Septiembre N° 671, Oficina 501, Chillan y Plaza Oeste S.A., RUT N°
96.653.650-0, con domicilio en Serafin Zamora N° 190, Piso 14, Maipu.

I1.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre
Inmobiliaria Plaza del Este Limitada, como primer solicitante, y Plaza Oeste S.A., como
segundo solicitante, por la presentacion por parte de ambos de solicitudes competitivas para
la inscripcion del nombre de dominio plazadeleste.cl, y determinar a quién corresponde el
mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 41, la parte de Inmobiliaria Plaza del Este Limitada, funda
su peticion en los siguientes antecedentes:

Senalan que corresponden a una empresa del area de la construccion, la cual se especializa
en la construccion de edificios de departamentos y conjuntos de viviendas residenciales
emplazadas en Chillan y sus alrededores.

Su obra principal correspondera al condominio denominado “Plaza del Este”, el cual esta
conformado por 2 edificios de 9 pisos cada uno, con 8 departamentos por planta, lo cual
suma un total de 144 departamentos habitacionales.

Agregan que el Condominio Plaza del Este, que actualmente se encuentra en construccion
estd siendo ampliamente publicitado teniendo frente al terreno donde serd emplazado una
completa sala de ventas que cuenta con maquetas a escala y un departamento piloto; todo lo
cual demuestra que nos encontramos frente a un proyecto real y concreto, que se encuentra
en pleno proceso de construccion y que esta disponible al ptblico, lo cual hace necesario su
promocidn a través de Internet, para lo cual se ha montado una pagina que lleva el nombre
del complejo, en la que se describen sus principales caracteristicas y planos.

Aquello evidencia que hay un interés real y concreto en el nombre en disputa y no una mera
intencion o proyecto a futuro; situacion que también demuestra que esta parte esta siendo
reconocida en la ciudad de Chillan por el nombre Plaza del Este y que a nadie le cabe duda
de que se trata de departamentos habitacionales.

En cuanto a los fundamentos de derecho que deben ser tomados en cuenta por el
sentenciador mencionan los siguientes:

a.- First come first served: Principio en virtud del cual el primer solicitante se encuentra en
mejor posicion en relacion al segundo en cuanto a la asignacion del dominio, por haber
demostrado que el nombre pedido reviste importancia para €1, por el solo hecho de haberlo
solicitado.

b.- Buena fe: Expresan que la buena fe en materia posesoria se define como la conciencia
de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legitimos, exentos de fraude y de
todo vicio. En este caso han obrado de buena fe, al solicitar un dominio vacante que no se
encuentra registrado como marca comercial por nadie y que no contraria los principios de
competencia leal y ética mercantil; el cual s6lo pretende ser una real y efectiva proteccion a
sus intereses.

c.- Relacion entre el solicitante y el dominio: Expresan el evidente interés que esa parte
tiene sobre la asignacion del nombre de dominio plazadeleste.cl, toda vez que dicha



expresion corresponde tanto a su razén social como al nombre del condominio que se esta
construyendo, promocionando y vendiendo.

d.- Inversiones o proyectos: Este portal pretende favorecer la venta de los departamentos
que conforman el Condominio Plaza del Este, en la ciudad de Chillan. Esto es, el sitio web
se utiliza para publicitar un proyecto inmobiliario real que se encuentra disponible al
publico.

En conclusion senalan que el mejor derecho a la inscripcion del nombre de dominio en
disputa corresponde a Inmobiliaria Plaza del Este Limitada y piden se le asigne éste en
forma definitiva.

IV.- Que en su demanda de fojas 43, la parte de Plaza Oeste S.A., funda su peticion en los
siguientes antecedentes:

Comienzan sefialando que Internet no debiera ser una realidad divorciada de las reglas
generales del derecho, uno de cuyos principios fundamentales del derecho econdémico tiene
que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su
trayectoria comercial, como justo tributo a su buen desempeno.

En este sentido estiman que el principio first come first served, en muchos casos involucra
una profunda injusticia y da una mala sefial a los actores econdémicos, razén por la que para
analizar los conflictos sobre nombres de dominio debe utilizarse la tesis del “mejor
derecho”, que es la que debe aplicarse en este caso.

Sefialan que Plaza Oeste 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.

Para ello tienen registrados como marcas comerciales diversos conceptos, entre los cuales
sefialan PLAZA OESTE, PLAZA ESTE, MALL PLAZA CENTER, MALL PLAZA
CENTRAL, MALL PLAZA DEL TREBOL, MALL PLAZA NORTE, MALL PLAZA
OESTE, etc.

Agregan que ademas de las marcas comerciales que contienen la expresion PLAZA
registradas de su propiedad, son también titulares de la marca PLAZA ESTE, que coincide
con el nombre de dominio de autos.

Agregan que estd en su interés evitar la confusion y dilucion marcaria, ya que nada afecta
mas el actuar comercial de una empresa que el hecho que los consumidores posean dudas
acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio.

Ello ocurriria en este caso dado que el primer solicitante ha pedido un nombre de dominio
que coincide con su marca comercial “PLAZA ESTE” dado que las expresiones
“plazadeleste.cl” y “PLAZA ESTE”, son mas que semejantes.

Agregan que las marcas de Plaza Oeste S.A. gozan de conocida fama y notoriedad, por lo
que asignar el nombre de dominio de autos a la contraria, no generara mas que confusion en
el piiblico consumidor.

Sostienen que de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 14 del Reglamento de Nic Chile,
es 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.

En ese sentido sefialan que el nombre de dominio plazadeleste.cl, infringe los derechos del
segundo solicitante como titular de la marca comercial registrada “PLAZA ESTE”.



Analizan también la disposicion del Articulo 22 del Reglamento de Nic Chile que, si bien
esta en el acapite de la revocacion, se debe revisar a fin de rescatar el espiritu de la norma,
fundamentalmente con el animo de evitar que se registre como nombre de dominio uno que
sea engafiosamente similar a una marca registrada, o sobre la cual el asignatario del nombre
de dominio no tenga derechos o intereses legitimos o que haya sido inscrito y se utilice de
mala fe.

En suma, sefalan que su mejor derecho para optar al nombre de dominio en cuestion esta
dado por su buena fe, su interés legitimo, las marcas y dominios registrados que les
pertenecen; su presencia comercial, trayectoria y posicionamiento consolidados.

En definitiva solicitan la asignacion del nombre de dominio plazadeleste.cl a Plaza Oeste
S.A., con expresa condena en costas a la parte contraria.

V.- Que en su escrito de fojas 82, la parte de Plaza Oeste S.A. solicita tener presente que la
parte contraria ha acompafiado en estos autos una serie de documentos que ha emitido o
creado ella misma, sin que puedan constituir propiamente un derecho que se pueda hacer
valer respecto de cualquiera, como es el caso de los registros de las marcas “PLAZA
ESTE” de su parte, que constituyen un derecho real de propiedad industrial, de acuerdo con
lo previsto en el Articulo 577 del Codigo Civil, en relacion con el Articulo 584 del mismo
Cddigo y lo dispuesto en el Articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica.

En el mismo sentido recalcan que les pertenece el mejor derecho sobre el nombre de
dominio por las siguientes razones:

- El hecho de tener un derecho real de propiedad industrial, es de mayor entidad que el
derecho personal que pueda alegar la parte contraria, el cual deriva del contrato de
arrendamiento de servicios inmateriales que tiene con Nic Chile.

- El primer solicitante no ha podido acreditar ser titular de un derecho real sobre la
expresion que constituye el nombre de dominio, por lo que patrimonialmente debe respetar
los derechos de terceros validamente adquiridos.

- De concederse el nombre de dominio a la parte contraria se generaria una confusion en el
mercado entre las marcas de propiedad de Plaza Oeste S.A. con el signo pedido.

VI.- En el escrito de fojas 95, la parte de Plaza del Este Limitada, evacuando el traslado
conferido en autos sefiala que en este caso es improbable que se provoquen confusiones
entre los consumidores, toda vez que se trata de empresas de rubros distintos y que, por lo
tanto, tienen campos operativos diferentes.

Sefialan que el primer solicitante es una sociedad inmobiliaria, enfocada a la construccion y
venta de departamentos habitacionales en la ciudad de Chillan; mientras que Plaza Oeste
S.A., corresponde a una sociedad duefia de establecimientos comerciales, que en ningun
caso incorporan departamentos habitacionales dentro de sus dependencias.

Asi, resulta improbable que una persona que desea tener informacion sobre el condominio
Plaza del Este en Chillan, se confunda con los centros comerciales ubicados en Santiago y
otras ciudades del pais.

En lo que se refiere a las marcas comerciales “PLAZA ESTE”, aclaran que corresponden a
una extension de la proteccion marcaria dada al signo principal y que tiene uso efectivo,
cual es “PLAZA OESTE”.

Por otra parte, la marca “PLAZA ESTE” tiene una proteccion limitada, en el registro N°
582.968, para distinguir establecimiento comercial para la compra y venta de todo tipo de
productos, s6lo en la Region Metropolitana; y en el registro N° 785.967, para distinguir



servicios de restaurante, bar, cafeteria, fuente de soda y establecimientos encargados de
procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, clase 43.

Asi, no resulta posible que se provoquen confusiones en los consumidores, no s6lo porque
se refieren a clases no relacionadas y a marcas que, en el caso del segundo solicitante, no
tienen un uso real, sino que ademas presentan ubicaciones geograficas diferentes.

Destacan también que el segundo solicitante no tiene exclusividad sobre la expresion
“PLAZA”, ya que existen otras marcas relativas a establecimientos comerciales que
incluyen dicha expresion, cuyos titulares son terceras personas distintas de Plaza Oeste S.A.
y mencionan las marcas:

PLAZA, registro N° 699.615, registrada a nombre de Purisima Hadad Olave.

PLAZA GERMANIA, registro N° 540.033, registrada a nombre de Sociedad Inmobiliaria
Centro Limitada.

PLAZA ROSARIO, registro N° 526.998, registrada a nombre de S.A.C.1I. Falabella.
PLAZA VESPUCIO, registro N° 794.402, registrada a nombre de Plaza Vespucio S.A.
PLAZA TOBALABA, registro N° 595.618, registrada a nombre de Puente Alto S.A.
PUENTE PLAZA, registro N° 528.655, registrada a nombre de Carlos Pablo Montrone Pla.
PLAZA AMANDA, registro N° 681.425, registrada a nombre de Dolores Gracia Olano.
PLAZA MAULE, registro N° 713.791, registrada a nombre de Plaza Maule S.A.

Agregan también que la expresion PLAZA se encuentra ampliamente utilizada, no s6lo por
Plaza Oeste S.A., sino que también por una serie de sociedades y terceros que poseen
centros comerciales con dicha denominacion.

Especificamente mencionan la situacion de la marca “PLAZA MAULE” que fue solicitada

por un tercero y tuvo oposicion de Plaza Oeste S.A. en su calidad de titulares de la marca
registrada “MALL PLAZA”.

Mencionan que el informe N° 144.444, de 24 de Diciembre de 2001 del Departamento de
Propiedad Industrial, otorg6 el registro de la marca “PLAZA MAULE”, rechazando la
oposicion basada en la marca “MALL PLAZA” estableciendo que “la sola coincidencia en
la palabra PLAZA no resulta ser suficiente argumento para acoger la oposicion, puesto que
la palabra MAULE, que se adiciona al signo pedido, logra dar origen a un conjunto del todo
distintivo, poseedor de un significado propio, que podra ser facilmente reconocible por el
publico consumidor, lo que permite suponer fundadamente que de concederse el registro,
ello no serd motivo de errores o confusiones entre el publico consumidor”.

Con ese fallo enfatizan que el Departamento de Propiedad Industrial no ha permitido que
Plaza Oeste S.A. se arrogue el uso exclusivo y excluyente de la expresion PLAZA, de
manera que no puede impedir su uso por parte de terceros.

En cuanto a la supuesta mala fe y al &nimo de aprovechamiento que se imputa al primer
solicitante, estiman que al referirse a campos operativos diferentes y en nada relacionados,
no cabe la posibilidad de “colgarse” de su fama y notoriedad; destacando que en este caso
nos encontramos en presencia de un proyecto inmobiliario concreto, que tiene como
objetivo principal el vender departamentos habitacionales en la ciudad de Chillan.

VIIL.- Que en su escrito de fojas 116, la parte de Plaza Oeste S.A. solicita se tenga presente
las consideraciones que indica y ratifica las argumentaciones dadas en los escritos
anteriores.

VIIL.- Que con los documentos de fojas 57 a 59, no objetados en autos, se tiene por
acreditado que los sefores Plaza Oeste S.A. son duefios de la marca comercial “PLAZA
ESTE” registrada con el N° 582.968 para distinguir un establecimiento comercial para la
compraventa de todo tipo de productos en la Region Metropolitana; y registrada con el N°



785.967, para distinguir servicios de restaurant, bar, cafeteria, fuente de soda y
establecimientos encargados de procurar alimentos y bebidas, preparados para el consumo.

IX.- Que en estos autos no se ha rendido prueba alguna tendiente a demostrar el uso de la
marca “PLAZA ESTE” por parte de los sefiores Plaza Oeste S.A.; de modo tal que no
existen antecedentes que permitan considerar esta marca como un signo notorio o famoso.

X.- Que con los documentos de fojas 97 a 108, no objetados por la parte contraria, se tendra
por acreditado que existen distintas marcas comerciales, que pertenecen a titulares
diferentes de Plaza Oeste S.A., que distinguen establecimientos comerciales de diferente
indole y que todas tienen en comun el poseer la expresion “PLAZA”; en virtud de lo cual
debe concluirse necesariamente que el segundo solicitante no tiene exclusividad sobre
dicho término.

XI.- Que lo anterior se ve ratificado con el mérito del documento de fojas 109, no objetado
en autos, que contiene la sentencia N° 114.444, de 24 de Diciembre de 2001, recaida en la
solicitud N° 481.847 de registro de la marca “PLAZA MAULE” pedida por Plaza Maule
S.A., en la que se rechazan las oposiciones de Plaza Oeste S.A. y Empresas lansa S.A. y se
concede la marca solicitada con proteccion al conjunto.

En dicho fallo se sefiala textualmente que “en efecto, la sola coincidencia de la palabra
PLAZA no resulta ser suficiente argumento para acoger la oposicion, puesto que la palabra
MAULE que se adiciona al signo pedido, logra dar origen a un conjunto del todo distintivo,
poseedor de un significado propio, que podrd ser facilmente reconocible por el publico
consumidor, lo que permite suponer fundadamente que de concederse el registro, ello no
sera motivo de errores o confusiones entre el piblico consumidor”.

Con ese fundamento la sentencia rechaza la oposicion fundada en lo dispuesto en las Letras
f) y h) del Articulo 20 de la Ley N° 19.039 y, adicionalmente, el fallo rechaza también la
oposicion en cuanto se funda en las Letras e) y j) de la misma disposicion legal.

XIL.- Que aun cuando el sentenciador esté investido de la condicion de un arbitro
arbitrador, su fallo no puede ser ajeno y debe estar en concordancia con el ordenamiento
juridico general y los criterios empleados por las autoridades publicas encargadas de
resolver temas especificos, los cuales son parte del estado de derecho.

En ese contexto, del mérito del proceso aparece en forma evidente que el Departamento de
Propiedad Industrial no ha otorgado a los sefiores Plaza Oeste S.A. exclusividad para el uso
del término “PLAZA”, aun cuando posea marcas registradas que contienen dicha
expresion.

XIIL.- Que adicionalmente a lo dicho, al no haberse acreditado que la marca “PLAZA
ESTE” se haya usado, y que tampoco tenga el cardcter de un signo famoso y notorio, otorga
a su titular una proteccion limitada al ambito en el cual el signo se encuentra inscrito; esto
es, un establecimiento comercial para la compraventa de todo tipo de productos en la
Region Metropolitana y servicios de restaurant, bar, cafeteria, fuente de soda y
establecimientos encargados de procurar alimentos y bebidas, preparados para el consumo,
clase 43.

XIV.- Que con los documentos de fojas 34 a 40, que en la oportunidad legal
correspondiente no fueron objetados por la parte contraria, se tendra por acreditado que los
sefiores Inmobiliaria Plaza del Este Limitada, se encuentran ejecutando efectivamente un
proyecto real y concreto de construccion de edificios de departamentos habitacionales en la
ciudad de Chillan.

La circunstancia de que dichos documentos, especialmente los que corresponden a
propaganda y descripcion del proyecto sean emanados de la parte que los presenta no basta



por si sola para restarle credibilidad a los mismos; ya que es evidente que el uso y fama de
una marca que se acredita mediante la publicidad de la misma, por su naturaleza, tendera
siempre a estar basada en documentacion emanada de la misma parte duefia de la marca y
que realiza la publicidad.

En el caso de autos no se ha rendido ninguna prueba ni se ha entregado antecedente alguno
que indique o sugiera que tal proyecto inmobiliario es ficticio o inexistente, de modo tal
que por las razones antedichas y con los documentos mencionados, se tendra por acreditado
que el primer solicitante tiene un proyecto real y efectivo que identifica con la expresion
Plaza del Este, de construccion de viviendas habitacionales en la ciudad de Chillan.

XV.- Que aun cuando no es una materia sobre la cual deba pronunciarse el suscrito, todo
parece indicar que el ambito de proteccion de la marca “PLAZA ESTE” inscrita en los
registros N° 582.968 y N° 785.967 no confiere a los sefores Plaza Oeste S.A. una accion
legal tendiente a impedir la actividad empresarial que se encuentra realizando Inmobiliaria
Plaza del Este Limitada al construir un conjunto habitacional en la ciudad de Chillan e
identificarlo con la denominacion “PLAZA DEL ESTE”.

XVI.- Que si la actividad que realizan los sefiores Inmobiliaria Plaza del Este Limitada e
identifican con la denominaciéon “PLAZA DEL ESTE” es legitima y no afecta los derechos
de Plaza Oeste S.A. sobre su marca comercial registrada “PLAZA ESTE” y tampoco puede
sostenerse que sea contrario a los derechos no exclusivos sobre la expresion “PLAZA” no
puede sostenerse que exista por parte de ellos un uso abusivo o de mala fe de tal expresion
ni se ha acreditado en autos que se realice con el &nimo o propdsito de imitar o sacar
provecho de signos o expresiones ajenos.

XVIIL.- Que si bien es cierto lo sefialado por el segundo solicitante en orden a que la
titularidad de marcas comerciales registradas constituye un derecho de propiedad real, que
es superior al derecho personal que tiene el primer solicitante, no es menos cierto que dicha
propiedad sobre la marca comercial esta limitada o restringida al &mbito de su cobertura, tal
como la propiedad sobre los bienes raices estd limitada al &mbito de sus deslindes. Nadie
puede pretender una proteccion que exceda el ambito de sus derechos, aun cuando se trate
de una propiedad garantizada en la Ley y la Constitucion.

XVIII.- Que en razdn de lo anterior se establece que el primer solicitante no ha infringido la
norma del Articulo 14 de la Reglamentacion de Nic Chile que establece como 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.

XIX.- Que al tener el primer solicitante una sociedad legalmente constituida con ese
nombre y un proyecto real y efectivo en ejecucion con igual denominacion, posee un mejor
derecho a solicitar el nombre de dominio pedido.

XX.- Que aun cuando el segundo solicitante sea titular de una marca comercial registrada,
por las razones ya detalladas anteriormente en este fallo, no puede establecerse que ello
constituya un derecho superior al del primer solicitante, dado que en la peticién de éste no
se ha vulnerado los derecho validamente adquiridos por aquel.

XXI.- Que en razon de lo ya dicho, el derecho predominante en este caso se reconocera a
Inmobiliaria Plaza del Este Limitada y, en virtud de lo anterior, corresponde rechazar la
peticion de Plaza Oeste S.A., asi como su solicitud de condena en costas a la parte
contraria.
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RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de Plaza Oeste S.A., RUT N° 96.653.650-0, para la inscripcion del
nombre de dominio plazadeleste.cl.

IL.- Acoger la solicitud de Inmobiliaria Plaza del Este Limitada, RUT N° 76.901.940-5, y
asignarle en forma definitiva el nombre de dominio plazadeleste.cl.

II1.- Negar lugar a la peticion de Plaza Oeste S.A. de condena en costas a la contraria.

Autoricese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso final del Articulo 140 del Codigo de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverria Bunster
Autorizo la firma de don Andrés Echeverria Bunster, cédula nacional de identidad N°

5.199.640-2.

Santiago, 13 de Octubre de 2008.
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