
PLAZADELSOL.CL

Santiago, 28 de Marzo de 2011.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 6 de julio de 2009, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio
NIC OF10954/2009, denominada “Arbitraje dominio PLAZADELSOL.CL”, en la cual, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de
dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con
fecha 6 de julio de 2009. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 6 de julio de 2009 dirigida a NIC Chile, atención doña
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó
su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento
para el día 22 de julio de 2009 a las 16:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3,
Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola
a fs. 5 del expediente arbitral, y los antecedentes que acredita la notificación de la
misma a las partes, rolan de fs. 6 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, PLAZA VESPUCIO S.A.. Rep. por Silva &
Cia.; RUT: 96.538.230-5, representada por el abogado Rafael Covarrubias Porzio,
ambos domiciliados en Santiago, Av. El Golf N°40, piso 13, Comuna de Las Condes,
Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com,
rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; rmontero@silva.cl; Teléfono: 562-4387000, quien tiene
el carácter de demandado, y la sociedad INMOBILIARIA SACOR SOCIEDAD
ANONIMA; RUT: 79.599.130-1, representada por los señores Rodrigo Puchi Zurita y
Diego Acuña Domínguez, ambos domiciliados en calle Europa 2035, Providencia,
Email: dominios@bbp.cl, rpuchi@bbp.cl; Teléfono: 599-6500, quien tiene el carácter de
de demandante.



I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 22 de julio del año dos mil nueve, siendo las 16:00 horas, se llevó a
efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con
asistencia del apoderado del primer solicitante don Antonio Varas Braun y con la
asistencia del apoderado del segundo solicitante don Diego Acuña Domínguez, y del
Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordó el
procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral y se llamó a las partes a conciliación,
la que no se produjo. No se designó actuario en la causa. Asimismo, se tuvo por
notificada expresamente a las partes asistentes de todas las resoluciones dictadas en el
expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de
comparendo rola de fs. 24 a fs. 29 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 30 a fs. 35 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que INMOBILIARIA SACOR SOCIEDAD ANONIMA, representada para tales efectos
por don Felipe Vinagre Larraín, dedujo en contra de PLAZA VESPUCIO S.A., con el
objeto que la asignación del nombre de dominio “PLAZADELSOL.CL” recaiga en su
favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación,
entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- En primer lugar, el actor sostiene que es un conocido centro comercial de la ciudad de
Quilpue localizado en un terreno de 6500 metros cuadrados, con un total de 85 locales
y 340 estacionamientos,siendo actualmente titular de las siguientes marcas registradas
ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: 1) Registro N° 716.087, marca
MALL PLAZA DEL. SOL, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta
de Toda clase de productos; 2) Registro N° 638.984, marca MALL DEL SOL, para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de toda case de productos; 3)
Registro N° 711.531, marca PLAZADELSOL, para distinguir establecimiento comercial
de compra y venta de toda clase de productos.

- Asimismo, el actor hace presente que originalmente este conflicto no se originó porque
la contraria haya tenido la intención de proteger y registrar previamente el dominio
plazadelsol.cl, sino que al igual que la solicitud de autos, nació como una oposición a la
solicitud presentada por AGL GROUP S.A. y dado que este no canceló el arancel de
Nic, la contraria quedó en primer lugar. Igual no dejaría de llamar la atención que la
contraria se oponga al registro del dominio plazadelsol.cl y no se haya opuesto a los
registros marcarlos del actor, lo cual notaría una falta de consistencia en su postura.

- Por otra parte, el actor manifiesta que si los argumentos de la contraria destinados a
impedir el registro del dominio plazadelsol.cl se basan en la coincidencia del término
plaza, se debe hacer presente que actualmente existen dicho elemento y que se
encuentran a nombre de distintos dueños tales como agustinasplaza.cl,



altoplazabulnes,cl, boulevardplaza.cl, cinemaplaza.cl, plazaparis.cl, etc., como también
no sólo existirían marcas comerciales a nombre del actor, sino que también otras tantas
que usan la palabra PLAZA, tales como 1- PLAZA, N° 699.61 5, que distingue un
Establecimiento Comercial, en la Región Metropolitana, a nombre de Purísima Hadad
Olave; 2- PLAZA GERMANIA, N° 540.033, que distingue un Establecimiento Comercial,
en la décima región, a nombre de la Sociedad Inmobiliaria Centro Ltda.; 3- PUENTE
PLAZA, N° 847.157, que distingue un Establecimiento Comercial, en la Región
Metropolitana, a nombre de Carlos Pablo Mantrone Pla., etc...

- Acta seguido, sostiene el actor que a la luz de lo anterior nos damos cuenta de dos
puntos importantes en primer término que el demandante se maneja dentro de la
normativa legal, ateniéndose en todo momento a las diversas normas legales que
regulan su giro segundo lugar que dentro de dicha perspectiva, creo una empresa
absolutamente de buena fe, y que en la actualidad opera mercantilmente conforme se
acreditaría con la evidencia que se acompaña, así como con la publicidad que se
acompaña en la demanda.

- De allí expresa el actor que es dable destacar que esta solicitud es una excepción del
principio aplicable en Internet “first come, first served” conforme al cual se ha
establecido de manera reiterada por parte de la jurisprudencia que se presume el mejor
derecho del primer solicitante, salvo en cuanto un tercero dentro del procedimiento
respectivo alegue y acredite un mejor derecho, cosa que se demostraría con la
demanda, agregando que en el caso que nos ocupa, el actor tendría un legítimo
derecho sobre la expresión solicitada, avalada por la creación y posicionamiento
mercantil de la expresión plazadelsol.cl y reforzada por el hecho de que la solicitud de
autos nació como una oposición a la solicitud de un tercero.

- Ahora, en torno a los principios de competencia desleal, el actor junto con traer a
colación el Convenio de París, señala que estos principios se verían vulnerados al
concederse la solicitud al primer solicitante, pues ello importaría crear una confusión
que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio al segundo
solicitante, agregando que detenta derechos de índole superior en torno a la expresión
en conflicto,lo que se vería agravado por el hecho de que ambas partes desarrollan una
misma actividad comercial y por tanto, en el caso puntual, estamos hablando de dos
sociedades que son competencia y con la solicitud de autos, la contraria le esta
privando a los clientes del Centro Comercial Plaza del Sol, poder acceder por medio de
la web a la información propia del Mali o bien, que relacione el shopping Plaza del Sol
como un establecimiento de propiedad de la contraria.

- Para terminar, concluye el actor que es un hecho evidente que él es una reconocida
empresa del mercado, a quien le asiste un mejor derecho sobre la expresión solicitada,
razón por la cual tendría un derecho preferente sobre la expresión en conflicto.



I.4.2.- Traslado a la demanda: A fs. 59 de autos figura la resolución que provee el
escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de
quince días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la
contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 60 y a fs.
61 de autos.

I.4.3.- Contestación de la demanda: De fs. 64 a fs. 72 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, PLAZA VESPUCIO S.A., representada para tales
efectos por don RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, solicita se le asigne el nombre de
dominio “PLAZADELSOL.CL”, conforme a los argumentos en que se funda su
contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho
y normas de derecho:

- Sostiene que los Sres PLAZA VESPUCIO SA son los titulares y legítimos
representantes de la cadena de centros comerciales MALLPLAZA, una cadena de
centros comerciales que se encuentran distribuidos en las ciudades más importantes de
Chile, además de un centro en Perú, y es actualmente la empresa administradora de
comerciales más importante de Chile, con once centros comerciales en Chile, seis se
encuentran distribuidos en el Gran Santiago, los demás se encuentran en Antofagasta,
La Serena, Los Ángeles y Talcahuano, entre los que destacan Mall Plaza Antofagasta,
Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza del Trébol y Mall
Plata Sur.

- Además, el demandado sostiene que MALL PLAZA nace en agosto de 1990, con la
construcción de Mall Plaza Vespucio, y en el 2001 se incorpora a Mall Plaza la cadena
Auto Plaza, un retailer y automóviles, además de salas de exposiciones del Museo
Nacional de Bellas Artes, centros de diversión, y salas de conciertos de la SCD
(Sociedad Chilena del Derecho de Autor); en el año 2003, ya teniendo a su haber patios
de comidas, cines, retailers de importantes marcas, salas de teatro, exposiciones
culturales, vídeotecas, bibliotecas, incorpora la educación a los malls, añadiendo el
Instituto Profesional Duoc UC; ese mismo año se abre el Mal Plaza Los Angeles, en la
ciudad de Los Ángeles y posteriormente el Malll Plaza Norte, en la comuna de
Huechuraba. En 2004, añaden sucursales de Integramédica en sus malls.

- Posteriormente agrega el demandado que Mall Plaza inicia su internacionalización en
Perú con la apertura de un centro comercial en la ciudad de Trujillo que lleva por
nombre Mall Aventura Plaza Trujillo; y a fines de abril de 2008, la cadena inauguró el
centro comercial Mall Plaza Alameda, ubicado a un costado de la Estación Central de
Santiago. En diciembre del mismo año se inaugura Mali Plaza Sur en San Bernardo.

- De esta manera, sostiene el demandado que hoy Mall Plaza puede ser considerado
como el centro comercial más grande en Chile, con una activa participación en el
extranjero y contando además con una completa oferta de servicios, que sobrepasa con
mucho el ámbito comercial, contribuyendo en ámbitos como la cultura, salud, educación
y esparcimiento.



- En otro órdenes de cosas, el demandado destaca que los Sres. Plaza Vespucio S.A.,
son la cadena de centros comerciales más conocida por el público chileno, con
presencia tanto en Santiago como en numerosas regiones del país, logrando a través
de años de esfuerzo crear y mantener un bien ganado prestigio, fama y notoriedad en
su ámbito de negocios, basando su prestigio en la expresión PLAZA, que acompañado
de distintos elementos adicionales, conforman una verdadera familia marcaria,
conformada por marcas tan famosas y notorias como “PLAZA OESTE”, PLAZA
VESPUCIO”,“MOTOPLAZA”, “PLAZA LA REINA”, entre muchas otras.

- Precisa el primer solicitante que Plaza Oeste SA. es una empresa relacionada a Plaza
Vespucio S.A., miembros del mismo grupo empresarial, según se da cuenta en la carta
firmada por el gerente general de Plaza Vespucio S.A. y que se acompaña en un otrosí
del escrito de contestación, porlo que a su juicio no sería de extrañar que el público
consumidor asocie directamente las marcas que contienen la expresión “PLAZA’’ al
demandado y a su actividad empresarial.

- En cuanto a la titularidad de registros marcarios alegada por Inmobiliaria Sacor S.A.,
específicamente respecto de 3 registros de marcas para MALL PLAZA DEL SOL y
PLAZA DEL SOL, el demandado expresa que la demandante omite un importante
detalle. A diferencia de las marcas que protegen productos o servicios, los registros que
distinguen Establecimientos Comerciales sólo protegen regiones determinadas. En el
caso de los 3 registros citados por la contraparte, todos estos cubren sólo la V Región,
demanera que a su juicio los derechos alegados por la contraria, solo se limitan la V
región, ya que fuera de dicha zona, sus registros marcarios no tienen valor jurídico
alguno.

- Por el contrario, manifiesta el demandado que la fama y notoriedad de la marca y de la
familia marcaria “PLAZA”, tiene un alcance nacional y aún fuera de Chile. En efecto, ha
sido una preocupación fundamental del demandado, la presencia de MALL PLAZA en
numerosas regiones del país, destacando la existencia de Mall Plaza Calama, Mali
Plaza Antofagasta, Mall Plaza La Serena Mall Plaza Trebol (Concepcion) y Mall Plaza
Los Ángeles.

- En cuanto a los fundamentos de derecho, el demandado argumenta que como en la
actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y
obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en
la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales,
definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la
vez corno modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder.
Por lo tanto al decir del primer solicitante,es muy común que los nombres de dominio y
su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona,
empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa
“denominación”. De esta forma es una práctica habitual y un medio legitimo de
distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida
tenga un nombre de dominio asociado a su nombre o grupo de marcas en Internet,
como ocurriría en este caso con los Sres. Plaza Vespucio S.A., primeros solicitantes del
nombre de dominio plazadelsol.cl



- Agrega el demandado que en este caso los Sres. Plaza Vespucio S.A. cumplen las
normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de
dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del
Procedimiento de Mediación y Arbitraje.

- En consecuencia, manifiesta el demandado que PLAZA VESPUCIO S.A. ha solicitado
el nombre de dominio plazadelsol.cl., usando los medios que el Reglamento le concede,
de buena fé, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Reglamentación
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su
legitimo derecho a difundir y proteger vía Internet su marca familia de marcas “PLAZA”,
sin la competencia desleal que significa un nombre de dominio engañosamente similar
e indicativo de un origen empresarial distinto de su real titular, lo que sin lugar a dudas
produciría error y confusión en el mercado.

- Por último y en cuanto a la aplicación del principio first come, first served, cree que
aún en el caso hipotético que los Sres. Inmobiliaria Sacor S.A. pudieran probar
legítimos derechos e intereses sobre el nombre de dominio <plazadelsol.cl>, al ser los
Sres. Plaza Vespucio S.A.. primeros solicitantes y tener indiscutibles derechos basados
en la fama y notoriedad a nivel nacional de la familia de marcas “PLAZA”, este nombre
de dominio debiera ser igualmente asignado a este último.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 9 de noviembre de
2009, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “PLAZADELSOL.CL.- La interlocutoria
de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los
certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 107 y a fs.108 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó con
citación, en su escritos de fojas 30 y 109 de autos, entre otros, los siguientes
documentos probatorios no objetados por la contraria: i) Copia de la impresión de la
URL www.inapi.cl relativa al Registro 716.087, marca MALL PLAZA DEL SOL, E.
Comercial a nombre del actor; ii) Copia de la impresión de la URL www.inapi.cl relativa
al Registro 638.984, marca MALL DEL SOL, E. Comercial a nombre del actor; iii) Copia
de la impresión de la URL www.inapi.cl relativa al Registro 711.531, marca MALL
PLAZA DEL SOL, E. Comercial a nombre del actor; iv) Fotocopia de diversas
publicaciones de diarios relativas a la construcciòn del Mall Plaza del Sol de Quilpue y;
v) folleto publicitario del Mall Plaza del Sol Quilpue.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó con
citación, en su escritos de fojas 64 y 111 de autos, entre otros, los siguientes
documentos probatorios no objetados por la contraria: i) reporte de marcas comerciales
que incluye la expresión “plaza” registrado a nombre del demandado; ii) copia simple de



abundante publicidad y publicaciones relativas a las marcas plaza; iii) certificado del
Gerente General del demandado que señala como únicos accionistas de Plaza
Vespucio S.A. a las sociedades “Plaza S.A.” y Plaza SPA.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 11 de enero del año 2.010, y atendido el hecho que no
existían diligencias pendientes, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no
decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 145 del
expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 146 y a fs.
147 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de
solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de
dominio “PLAZADELSOL.CL”.

2.- Que en este proceso arbitral, PLAZA VESPUCIO S.A. (Rep. Silva & Cía.) ha
tenido el carácter de parte demandada y la sociedad INMOBILIARIA SACOR
SOCIEDAD ANONIMA ha tenido el carácter de parte demandante. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su
contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la
misma: i) que es un conocido centro comercial de la ciudad de Quilpue localizado en un
terreno de 6500 metros cuadrados, con un total de 85 locales y 340
estacionamientos,siendo actualmente titular de las siguientes marcas registradas ante
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: 1) Registro N° 716.087, marca MALL
PLAZA DEL. SOL, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de Toda
clase de productos; 2) Registro N° 638.984, marca MALL DEL SOL, para distinguir
establecimiento comercial de compra y venta de toda case de productos; 3) Registro N°
711.531, marca PLAZADELSOL, para distinguir establecimiento comercial de compra y
venta de toda clase de productos; ii) que originalmente este conflicto no se produjo
porque la contraria haya tenido la intención de proteger y registrar previamente el
dominio plazadelsol.cl, sino que al igual que la solicitud de autos, nació como una
oposición a la solicitud presentada por AGL GROUP S.A. y dado que este no canceló el
arancel de Nic, la contraria quedó en primer lugar. Igual no dejaría de llamar la atención



que la contraria se oponga al registro del dominio plazadelsol.cl y no se haya opuesto a
los registros marcarlos del actor, lo cual notaría una falta de consistencia en su postura;
iii) que si los argumentos de la contraria destinados a impedir el registro del dominio
plazadelsol.cl se basan en la coincidencia del término plaza, se debe hacer presente
que actualmente existen dicho elemento y que se encuentran a nombre de distintos
dueños tales como agustinasplaza.cl, altoplazabulnes,cl, boulevardplaza.cl,
cinemaplaza.cl, plazaparis.cl, etc., como también no sólo existirían marcas comerciales
a nombre del actor, sino que también otras tantas que usan la palabra PLAZA, tales
como 1.- PLAZA, N° 699.61 5, que distingue un Establecimiento Comercial, en la
Región Metropolitana, a nombre de Purísima Hadad Olave; 2.- PLAZA GERMANIA, N°
540.033, que distingue un Establecimiento Comercial, en la décima región, a nombre de
la Sociedad Inmobiliaria Centro Ltda.; 3.- PUENTE PLAZA, N° 847.157, que distingue
un Establecimiento Comercial, en la Región Metropolitana, a nombre de Carlos Pablo
Mantrone Pla., etc...; iv) que a la luz de lo anterior nos damos cuenta de dos puntos
importantes en primer término que el demandante se maneja dentro de la normativa
legal, ateniéndose en todo momento a las diversas normas legales que regulan su giro
segundo lugar que dentro de dicha perspectiva, creo una empresa absolutamente de
buena fe, y que en la actualidad opera mercantilmente conforme se acreditaría con la
evidencia que se acompaña, así como con la publicidad que se acompaña en la
demanda; v) que es dable destacar que esta solicitud es una excepción del principio
aplicable en Internet “first come, first served” conforme al cual se ha establecido de
manera reiterada por parte de la jurisprudencia que se presume el mejor derecho del
primer solicitante, salvo en cuanto un tercero dentro del procedimiento respectivo
alegue y acredite un mejor derecho, cosa que se demostraría con la demanda,
agregando que en el caso que nos ocupa, el actor tendría un legítimo derecho sobre la
expresión solicitada, avalada por la creación y posicionamiento mercantil de la
expresión plazadelsol.cl y reforzada por el hecho de que la solicitud de autos nació
como una oposición a la solicitud de un tercero; vi) que en torno a los principios de
competencia desleal, el actor junto con traer a colación el Convenio de París, señala
que estos principios se verían vulnerados al concederse la solicitud al primer solicitante,
pues ello importaría crear una confusión que debe ser evitada a través de la concesión
del nombre de dominio al segundo solicitante, agregando que detenta derechos de
índole superior en torno a la expresión en conflicto,lo que se vería agravado por el
hecho de que ambas partes desarrollan una misma actividad comercial y por tanto, en
el caso puntual, estamos hablando de dos sociedades que son competencia y con la
solicitud de autos, la contraria le esta privando a los clientes del Centro Comercial Plaza
del Sol, poder acceder por medio de la web a la información propia del Mali o bien, que
relacione el shopping Plaza del Sol como un establecimiento de propiedad de la
contraria; y vii) que para terminar, concluye el actor que es un hecho evidente que él es
una reconocida empresa del mercado, a quien le asiste un mejor derecho sobre la
expresión solicitada, razón por la cual tendría un derecho preferente sobre la expresión
en conflicto.

4.- Que la parte demandada ha esgrimido en su contestación de demanda, como
fundamentos esenciales de la misma: i) que los Sres PLAZA VESPUCIO SA son los
titulares y legítimos representantes de la cadena de centros comerciales MALLPLAZA,
una cadena de centros comerciales que se encuentran distribuidos en las ciudades más



importantes de Chile, además de un centro en Perú, y es actualmente la empresa
administradora de comerciales más importante de Chile, con once centros comerciales
en Chile, seis se encuentran distribuidos en el Gran Santiago, los demás se encuentran
en Antofagasta, La Serena, Los Ángeles y Talcahuano, entre los que destacan Mall
Plaza Antofagasta, Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Oeste, Mall Plaza
del Trébol y Mall Plata Sur; ii) que MALL PLAZA nace en agosto de 1990, con la
construcción de Mall Plaza Vespucio, y en el 2001 se incorpora a Mall Plaza la cadena
Auto Plaza, un retailer y automóviles, además de salas de exposiciones del Museo
Nacional de Bellas Artes, centros de diversión, y salas de conciertos de la SCD
(Sociedad Chilena del Derecho de Autor); en el año 2003, ya teniendo a su haber patios
de comidas, cines, retailers de importantes marcas, salas de teatro, exposiciones
culturales, vídeotecas, bibliotecas, incorpora la educación a los malls, añadiendo el
Instituto Profesional Duoc UC; ese mismo año se abre el Mal Plaza Los Angeles, en la
ciudad de Los Ángeles y posteriormente el Malll Plaza Norte, en la comuna de
Huechuraba. En 2004, añaden sucursales de Integramédica en sus malls; iii) que Mall
Plaza inicia su internacionalización en Perú con la apertura de un centro comercial en la
ciudad de Trujillo que lleva por nombre Mall Aventura Plaza Trujillo; y a fines de abril de
2008, la cadena inauguró el centro comercial Mall Plaza Alameda, ubicado a un costado
de la Estación Central de Santiago. En diciembre del mismo año se inaugura Mali Plaza
Sur en San Bernardo: iv) que hoy Mall Plaza puede ser considerado como el centro
comercial más grande en Chile, con una activa participación en el extranjero y contando
además con una completa oferta de servicios, que sobrepasa con mucho el ámbito
comercial, contribuyendo en ámbitos como la cultura, salud, educación y esparcimiento;
v) que los Sres. Plaza Vespucio S.A., son la cadena de centros comerciales más
conocida por el público chileno, con presencia tanto en Santiago como en numerosas
regiones del país, logrando a través de años de esfuerzo crear y mantener un bien
ganado prestigio, fama y notoriedad en su ámbito de negocios, basando su prestigio en
la expresión PLAZA, que acompañado de distintos elementos adicionales, conforman
una verdadera familia marcaria, conformada por marcas tan famosas y notorias como
“PLAZA OESTE”, PLAZA VESPUCIO”,“MOTOPLAZA”, “PLAZA LA REINA”, entre
muchas otras; vi) que Plaza Oeste SA. es una empresa relacionada a Plaza Vespucio
S.A., miembros del mismo grupo empresarial, según se da cuenta en la carta firmada
por el gerente general de Plaza Vespucio S.A. y que se acompaña en un otrosí del
escrito de contestación, porlo que a su juicio no sería de extrañar que el público
consumidor asocie directamente las marcas que contienen la expresión “PLAZA’’ al
demandado y a su actividad empresarial; vii) que en cuanto a la titularidad de registros
marcarios alegada por Inmobiliaria Sacor S.A., específicamente respecto de 3 registros
de marcas para MALL PLAZA DEL SOL y PLAZA DEL SOL, el demandado expresa
que la demandante omite un importante detalle. A diferencia de las marcas que
protegen productos o servicios, los registros que distinguen Establecimientos
Comerciales sólo protegen regiones determinadas. En el caso de los 3 registros citados
por la contraparte, todos estos cubren sólo la V Región, demanera que a su juicio los
derechos alegados por la contraria, solo se limitan la V región, ya que fuera de dicha
zona, sus registros marcarios no tienen valor jurídico alguno; viii) que la fama y
notoriedad de la marca y de la familia marcaria “PLAZA”, tiene un alcance nacional y
aún fuera de Chile. En efecto, ha sido una preocupación fundamental del demandado,
la presencia de MALL PLAZA en numerosas regiones del país, destacando la existencia
de Mall Plaza Calama, Mali Plaza Antofagasta, Mall Plaza La Serena Mall Plaza Trebol



(Concepción) y Mall Plaza Los Ángeles; ix) que en cuanto a los fundamentos de
derecho, el demandado argumenta que como en la actualidad Internet se ha
transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias
a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran
asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la
idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez corno modo de
clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto al decir del
primer solicitante,es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien
en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la
cual corresponde efectivamente o se identifica esa “denominación”. De esta forma es
una práctica habitual y un medio legitimo de distribución, difusión y prestación de
servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio
asociado a su nombre o grupo de marcas en Internet, como ocurriría en este caso con
los Sres. Plaza Vespucio S.A., primeros solicitantes del nombre de dominio
plazadelsol.cl; x) que en este caso los Sres. Plaza Vespucio S.A. cumplen las normas
de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio
así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de
Mediación y Arbitraje; xi) que en consecuencia, manifiesta el demandado que PLAZA
VESPUCIO S.A. ha solicitado el nombre de dominio plazadelsol.cl., usando los medios
que el Reglamento le concede, de buena fé, en conformidad a lo dispuesto por el
artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, y haciendo uso de su legitimo derecho a difundir y proteger vía Internet su
marca familia de marcas “PLAZA”, sin la competencia desleal que significa un nombre
de dominio engañosamente similar e indicativo de un origen empresarial distinto de su
real titular, lo que sin lugar a dudas produciría error y confusión en el mercado; y xii)
que por último y en cuanto a la aplicación del principio first come, first served, cree que
aún en el caso hipotético que los Sres. Inmobiliaria Sacor S.A. pudieran probar
legítimos derechos e intereses sobre el nombre de dominio <plazadelsol.cl>, al ser los
Sres. Plaza Vespucio S.A.. primeros solicitantes y tener indiscutibles derechos basados
en la fama y notoriedad a nivel nacional de la familia de marcas “PLAZA”, este nombre
de dominio debiera ser igualmente asignado a este último.

5.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos con
citación, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador, que: i) el actor es titular en Chile de la marca PLAZA DEL SOL, E.
Comercial, Registro 711.531, que coincide exactamente con la expresión solicitada
como nombre de dominio y controvertida en autos; ii) asimismo, el actor es titular en
Chile de las marcas MALL PLAZA DEL SOL, E. Comercial, Registro 716.087 y MALL
DEL SOL, E. Comercial, Registro 638.984, que contienen todo y parte de la expresión
del nombre de dominio en disputa.

6.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos con
citación, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.3 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador, que el actor es una empresa titular en Chile de una serie de marcas
comerciales en diversas clases, que incluye la expresión “plaza” las que gozan de
notoriedad y fama en nuestro país.



7.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la
inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su
cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente
adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este
Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en
disputa por parte de la demandada, no contraviene las normas vigentes sobre abuso de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pero si
contraviene derechos válidamente adquiridos por el actor.

8.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad INMOBILIARIA SACOR
SOCIEDAD ANONIMA tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio
“PLAZADELSOL.CL”, por cuanto es titular de marcas comerciales, una de las cuales es
exacta al nombre de dominio objeto de autos, y otra incluye la expresión “PLAZA DEL
SOL”, aplicándose en la especie el criterio de “titularidad de registros marcarios para el
signo pedido como nombre de dominio”, siendo imposible la aplicación en estos autos
del principio “first come first served” sin afectar derechos adquiridos del actor.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de
Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio a INMOBILIARIA SACOR SOCIEDAD
ANONIMA; RUT: 79.599.130-1,

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular;

3- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y
electrónico y, remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.



La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula
nacional de identidad Nº8.924.471-4 y don Andrés Correa Rosado, cédula nacional de identidad
Nº7.162.595-8, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Andrés Correa Rosado


