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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio plazasantiago.cl 
Oficio OF10135 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 11 de septiembre de 2008, INMOBILIARIA SANTAFE S.A. 

representada en calidad de contacto administrativo por don JOSÉ SILVÁN 
RETAMAR solicita la inscripción del nombre de dominio plazasantiago.cl. 
Posteriormente, con fecha 3 de octubre de 2008, PLAZA VESPUCIO S.A., 
representado en calidad de contacto administrativo por el DEPARTAMENTO DE 
DOMINIOS DE SILVA & CIA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio 
plazasantiago.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje; 

 
2. Que mediante Oficio OF10135, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la 

resolución del conflicto sobre el referido dominio; 
 
3. Que con fecha 5 de diciembre de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de 

árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las 
partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 15 
de diciembre de 2008, a las 9:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, 
Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y 
por carta certificada; 

 
4. Que con fecha 9 de diciembre de 2008, se fija nuevo día y hora para la audiencia de 

conciliación o de fijación de procedimiento, para el día 16 de diciembre de 2008, a 
las 10:15 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicho 
cambio notificado también a las partes por correo electrónico y por carta certificada; 

 
5. Que con fecha 16 de diciembre de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese 

día, al que asiste por una parte don JOSÉ SILVÁN RETAMAR quien exhibe poder 
para representar al Primer Solicitante, INMOBILIARIA SANTAFE S.A. y, por la otra, 
don FERNANDO PONCE SAEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo 
Solicitante, PLAZA VESPUCIO S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el 
monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a 
conciliación, éste no se produce, por lo que se aprueban las normas de 
procedimiento que rigieron este juicio arbitral; 

 
6. Que con fecha 30 de diciembre de 2008, don RODRIGO LEON URRUTIA, en 

representación del Segundo Solicitante, PLAZA VESPUCIO S.A., presenta su 
demanda de asignación del dominio plazasantiago.cl, argumentando que Internet 
en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran 
desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con 
los principios generales del derecho. Al respecto el destacado jurista nacional 
Enrique Barros B., ha señalado que Internet es un fenómeno económico, un 
fenómeno psicológico pero que en definitiva “no es un fenómeno jurídico”, queriendo 
decir con esto, que Internet no es, o no debiera ser, una realidad divorciada de los 
principios generales del derecho sino, por el contrario, como una actividad humana 
más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar 
económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta 
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evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene 
que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a 
“capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades 
honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se 
traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los 
principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la 
pretensión de PLAZA VESPUCIO S.A., y se traduce en un firme y radical llamado a 
que una realidad como Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de 
deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar 
principios esenciales del actuar económico humano, como es que la iniciativa y 
esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la 
comunidad, deben ser amparados. 

 
El Segundo Solicitante apela a que este caso sea evaluado más allá de la tentación 
de aplicar simplistamente el principio “first come, first served”, que en muchos casos 
involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. 
Agrega que, afortunadamente, los criterios que están aplicando los árbitros de 
Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han 
ido mas allá del miope criterio inicial “first come, first served”, para analizar los 
conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor 
derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros 
“llegué primero y punto”, ha sido superada y PLAZA VESPUCIO S.A. solicita 
encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global 
integral, y no ser víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la 
solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con 
perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. 
 
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” y se ha preocupado de resguardar 
su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su 
rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió 
como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, 
diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar:  
 

• “BERLIN EN PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 775.451 
 
• “CANNES EN PLAZA VESPUCIO”, Registro N°  568.080. 

 
• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.967. 

 
• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.968. 

 
• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.969. 

 
• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.970. 
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• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.971. 
 

• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.972. 
 

• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.973. 
 

• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 771.326. 
 

• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.974. 
 

• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 767.982. 
 

• “MALL PLAZA COLON”, Registro N° 789.801. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.975. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.976. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.977 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.978. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.983 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.984. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.985. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 778.841. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.986. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 767.987. 
 

• “MALL PLAZA CORDILLERA”, Registro N° 785.314. 
 

• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 758.142. 
 

• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 758.143. 
 

• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 758.144. 
 

• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 758.145. 
 

• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 759.011. 
 

• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 758.146. 
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• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 758.147. 

 
• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 758.148. 

 
• “MALL PLAZA VALDIVIA”, Registro N° 758.149. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.726. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.727. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.728. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.729. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.730. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.731. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.732. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.733. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 559.734. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 664.088. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 733.156. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 733.163. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 733.162. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 733.161. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 733.160. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 733.159. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 742.358. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 733.158. 

 
• “MALL PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 733.157. 

 
• “PALMAS DE MALLORCA EN PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 775.450. 
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• “PLAZA”, Registro N° 569.236. 
 

• “PLAZA ALTO DEL MAR”, Registro N° 660.373. 
 

• “PLAZA ALTO DEL MAR”, Registro N° 526.868. 
 

• “PLAZA ALTOS DEL MAR”, Registro N° 660.374. 
 

• “PLAZA ALTOS DEL MAR”, Registro N° 526.867. 
 

• “PLAZA DEL AGUA”, Registro N° 802.620. 
 

• “PLAZA DEL MAR SHOPPING CENTER”, Registro N° 762.640. 
 

• “PLAZA LA FLORIDA”, Registro N° 540.811. 
 

• “PLAZA LA FLORIDA”, Registro N° 664.089. 
 

• “PLAZA LAS DELICIAS”, Registro N° 695.762. 
 

• “PLAZA MULTIMEDIA”, Registro N° 660.370. 
 

• “PLAZA MULTIMEDIA”, Registro N° 660.371. 
 

• “PLAZA SHOPPING”, Registro N° 563.342. 
 

• “PLAZA VALPARAISO”, Registro N° 580.775. 
 

• “PLAZA VALPARAISO”, Registro N° 613.846. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 568.044. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 538.678. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 538.677. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 546.120. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 563.343. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 589.804. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 618.565. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 794.402. 
 

• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 534.580. 
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• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 534.581. 

 
• “PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 546.121. 

 
• “PLAZA VESPUCIO CADA DIA MEJOR”, Registro N° 594.510. 

 
• “PLAZA VESPUCIO NADA MEJOR”, Registro N° 695.763. 

 
• “PLAZA VESPUCIO NADA MEJOR”, Registro N° 701.801. 

 
• “PLAZA VESPUCIO PV”, Registro N° 589.805. 

 
• “PLAZA VESPUCIO TOWN CENTER”, Registro N° 812.808. 

 
• “PLAZA VESPUCIO TOWN CENTER”, Registro N° 813.421. 

 
• “PLAZA VESPUCIO TOWN CENTER”, Registro N° 812.809. 

 
• “PLAZA VESPUCIO TOWN CENTER”, Registro N° 812.810. 

 
• “PLAZA VESPUCIO TOWN CENTER”, Registro N° 517.128. 

 
• “PLAZA VESPUCIO, SIEMPRE ALGO MAS”, Registro N° 555.292. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR”, Registro N° 721.169. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR”, Registro N° 665.396. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR”, Registro N° 666.765. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR”, Registro N° 666.769. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR”, Registro N° 667.929. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR”, Registro N° 667.928. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR”, Registro N° 663.897. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR”, Registro N° 618.577. 

 
• “PLAZA VIÑA DEL MAR, EL MALL DE LA QUINTA REGION”, Registro N° 

558.849.  
 

• “PLAZAMAR”, Registro N° 611.456. 
 

• “PLAZAMAR”, Registro N° 568.183. 



 

7 

 
• “PLAZAMAR”, Registro N° 585.159. 

 
• “PLAZAMAR”, Registro N° 585.151. 

 
• “PLAZAMAR”, Registro N° 585.150. 

 
• “PLAZAMAR”, Registro N° 585.149. 

 
• “PLAZAMAR”, Registro N° 585.148. 

 
• “PLAZAMAR”, Registro N° 519.905. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 564.773. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 589.634. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 589.635. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 589.636. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 569.258. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 589.637. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 571.074. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 677.849. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 559.003. 

 
• “PLAZAVIÑA”, Registro N° 707.424. 

 
• “SHOPPING PLAZA”, Registro N° 563.344 

 
• “VENECIA EN PLAZA VESPUCIO”, Registro N° 775.449. 

 
PLAZA VESPUCIO S.A. tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos 
los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la 
peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la 
doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En 
efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que 
los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un 
determinado producto o servicio. En este caso, a juicio del Segundo Solicitante, 
INMOBILIARIA SANTAFE S.A. ha incurrido precisamente en esta conducta, al 
concebir el nombre de dominio solicitado en función de PLAZA VESPUCIO S.A., 
vinculándolo a una marca comercial como lo es la familia de marcas e identificación 
que forman parte de PLAZA VESPUCIO.  
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El Segundo Solicitante añade que es claro que plazasantiago.cl se entenderá que 
forma parte de la familia de marcas “PLAZA” que son de propiedad exclusiva de 
PLAZA VESPUCIO S.A.., y que el hecho de incluir el término “SANTIAGO”, llevará 
al consumidor a más confusión, creyendo que existe una unión entre las marcas y 
familia marcaria “PLAZA”, y la ubicación de algún establecimiento en Santiago, lo 
que no es efectivo. 
 
El Segundo Solicitante señala, además, que la presencia de la palabra principal 
“PLAZA” en el dominio solicitado, y el añadido “SANTIAGO”, viene en generar 
mayor confusión sobre el origen empresarial de los servicios o productos que en el 
futuro se promuevan o exploten a través del dominio plazasantiago.cl, siendo la 
misma expresión registrada como marca comercial por PLAZA VESPUCIO S.A. Las 
marcas de PLAZA VESPUCIO S.A. en Chile, poseen fama y notoriedad, por lo que 
de asignársele el nombre de dominio de autos al Primer Solicitante no habrá más 
que confusión en el público consumidor. Más aún, en la clase 36, en la cual se 
encuentran los “servicios inmobiliarios”, al ser el Segundo Solicitante titular de varias 
marcas “PLAZA”. 
 
Indica el Segundo Solicitante que, en este sentido, es injusto que un tercero pueda 
llegar a sacar partido del prestigio ganado por PLAZA VESPUCIO S.A., lo que no 
favorece en absoluto el desarrollo económico, donde un tercero no vinculado a la 
empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra, siendo este tipo de 
conductas perniciosas para el sistema económico y contrarias a nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 
Añade el Segundo Solicitante que el concepto plazasantiago.cl se estructura en 
base a la marca comercial que identifica en el mercado a PLAZA VESPUCIO S.A., 
por lo que considera que la sola posibilidad de confundir los conceptos, es 
antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al 
Segundo Solicitante. En este sentido, indica que el artículo 14 del Reglamento de 
NIC Chile señala: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su 
inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los 
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos 
válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá 
solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las 
normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta 
reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe 
ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este 
caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la 
sentencia correspondiente”.  
 
Agrega el Segundo Solicitante que, si bien el artículo 22 está en el acápite de la 
revocación, convendría revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona a 
la tesis de PLAZA VESPUCIO S.A. Dicho artículo señala: “Será causal de 
revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella 
haya sido realizada de mala fe.” Agrega: “La inscripción de un nombre de dominio 
se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 
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a. “Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca 
de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un 
nombre por el cual el reclamante es reconocido. 

 
b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 

legítimos con respecto del nombre de dominio, y 
 

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

d. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de 
dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de 
transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su 
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su 
inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien 
o servicio, 

 
e. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular 

de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio 
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del 
nombre de dominio, esta pauta de conducta. 

 
f. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de 

perturbar o afectar los negocios de la competencia. 
 

g. “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado 
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro 
lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.” 

 
PLAZA VESPUCIO S.A. señala que actualmente, la visión del conflicto entre marcas 
y dominios ha evolucionado dramáticamente, y los mecanismos de solución de 
conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren 
a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los 
consumidores. 
 
El Segundo Solicitante reitera el problema de la dilución marcaria, en cuanto a que 
si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las 
marcas y dominios de PLAZA VESPUCIO S.A., como eventualmente podría ocurrir, 
que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente 
ligados a los servicios que presta, y que no correspondan a ella, indudablemente 
empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a 
los signos registrados por PLAZA VESPUCIO S.A.. Esta situación además de ser 
injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de 
propiedad que tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de 
rango legal y constitucional.   
 
El punto central de la argumentación, añade el Segundo Solicitante, es que la 
identidad de una organización por ley y por sentido común, sólo debe ser 
administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de 
combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas 



 

10 

corporaciones. Indica que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las 
más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este 
tipo de actos, en donde terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento 
en el mercado, podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas 
de mayor prestigio. Se debe tener presente que de acuerdo al orden público 
económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia 
empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que 
claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer 
Solicitante. 
 
El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo planteado, estima 
fundadamente que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en 
cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la 
procedencia empresarial de los productos que pretenda distinguir INMOBILIARIA 
SANTAFE S.A. con el concepto plazasantiago.cl dado que los consumidores la 
identificaran, casi de manera automática, con PLAZA VESPUCIO S.A. 
 
Asimismo, el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un 
trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. 
Conforme a lo anterior, estima el Segundo Solicitante que INMOBILIARIA SANTAFE 
S.A. no posee un derecho equivalente al de PLAZA VESPUCIO S.A. Por tanto, la 
buena fe, el interés legítimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la 
trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados y el orden público, son 
todos elementos que perfilan a PLAZA VESPUCIO S.A. como titular de "un mejor 
derecho" para optar al dominio plazasantiago.cl; 
 

7. Con fecha 31 de diciembre de 2008, don JOSÉ SILVÁN RETAMAR, en 
representación del Primer Solicitante, INMOBILIARIA SANTAFE S.A., presenta su 
demanda de mejor derecho, argumentando que el principio de “First Come, First 
Served”, tiene plena aplicación en este caso, para que en definitiva el nombre de 
dominio plazasantiago.cl le sea asignado a INMOBILIARIA SANTAFE S.A., 
considerando especialmente la buena fe que ha mediado en su petición.  
 
Con fecha 11 de septiembre de 2008, INMOBILIARIA SANTAFE S.A. presentó a 
tramitación la inscripción del nombre de dominio plazasantiago.cl, siendo de esta 
manera el primer solicitante con relación a la petición de PLAZA VESPUCIO S.A., 
formulada el día 3 de octubre de 2008. Además, cumple con todo y cada uno de los 
requisitos que establece la reglamentación para la asignación de los nombres de 
dominio CL elaborada por NIC Chile, y cuyos preceptos se entienden aceptados 
desde el momento en que dicha solicitud es ingresada a tramitación, en especial en 
lo que dice relación con las disposiciones del artículo 14 del referido estatuto, puesto 
que la petición de INMOBILIARIA SANTAFE S.A., no contraría normas vigentes 
sobre abusos de publicidad, respeta los principio de competencia leal y de ética 
mercantil, así como los derechos válidamente adquiridos por terceros. 
 
INMOBILIARIA SANTAFE S.A. señala haber actuado de buena fe al solicitar el 
nombre de dominio en conflicto, y con legítimo y real interés. Además de cumplir 
con todos y cada uno de los requisitos que establece la reglamentación propia de la 
materia para que se le asigne el nombre de dominio pedido, el Segundo Solicitante 
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argumenta que su interés comprende dos circunstancias esenciales: 1) haber 
efectuado el pago o tasa a que se encuentra afecta la solicitud para la asignación de 
nombres de dominio establecido por NIC Chile, y 2) relación existente entre el 
nombre de dominio pedido y la actividad empresarial y comercial desarrollada por 
INMOBILIARIA SANTAFE S.A., puesto que el propósito o fin último de los nombres 
de dominio tiene por objeto la identificación del o los productos o servicios que 
ofrece quien es su titular a través de la red de Internet. 
 
INMOBILIARIA SANTAFE S.A., tal como reza parte de su razón social, tiene como 
principal actividad el desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios. Fue 
creada el 5 de octubre de 2007, ante el Notario Público de la Cuadragésima Primera 
Notaría de Santiago, don Félix Jara Cadot, inscrita en el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 41.622 N° 29.803, 
correspondiente al año 2007, Repertorio N° 31.223, y es una sociedad representada  
por los señores Patricio Alejandro Vivanco Pérez de Arce y don Pablo José 
González Mañes. 
 
Asimismo, mediante escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don 
Raúl Undurraga Laso, de fecha 9 de abril del año 2008, y cuyo extracto se inscribió 
a fojas 17.005 número 11.517 en el Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008, y se publicó en el Diario 
Oficial con fecha 18 de abril de 2008, fue constituida la sociedad INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA SERRANO S.A., cuyo objeto es: a) la adquisición, explotación, 
construcción, urbanización, loteo y comercialización de bienes raíces, y de sus 
frutos y productos, ya sea por cuenta propia o ajena; b) adquirir, enajenar, explotar  
a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase 
de bienes corporales muebles e inmuebles; y c) la prestación de servicios de 
asesoría o consultoría en materias inmobiliarias, gestión de negocios e inversiones. 
 
En esta misma línea argumental, añade el Primer Solicitante, mediante Contrato de 
Compraventa de Acciones de fecha 25 de junio del año 2008, se estableció que don 
Pablo José González Mañes es dueño de 425.000 acciones ordinarias, nominativas, 
sin valor nominal y de igual valor cada una, de la sociedad INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA SERRANO S.A. las cuales, por dicho instrumento, vendió, cedió 
y transfirió a la sociedad INMOBILIARIA SANTAFE S.A., para quien compraron, 
aceptaron y adquirieron sus representantes ya individualizados, 250.000 acciones 
de la sociedad INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SERRANO S.A. 
 
INMOBILIARIA SANTAFE S.A., como empresa gestora, encargándose de la 
administración general del proyecto, las ventas y la inspección técnica de obras, se 
encuentra desarrollando o ejecutando en calle Serrano N° 62, entre las calles 
Serrano, París y Londres y la Alameda Bernardo O´Higgins, diversos proyectos 
inmobiliarios. 
 
El Primer Solicitante reconoce que PLAZA VESPUCIO S.A. es dueño de diversos 
registros marcarios, tales como “MALL PLAZA SANTIAGO”, clases 42, 41, 39, 36, 
35, 16 y establecimiento comercial, signo marcario que contiene parte de la 
expresión en conflicto, esto es, “PLAZA SANTIAGO”, pero según el Primer 
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Solicitante dichas marcas se concedieron con protección al conjunto, es decir, para 
el signo “MALL PLAZA SANTIAGO”. 
 
Agrega el Primer Solicitante, que en esta línea argumental, el artículo 29 del 
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que: “Las marcas registradas 
deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro, sin 
perjuicio de las demás formalidades contenidas en el presente reglamento. Las 
disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta no incidirán 
en la protección, concurriendo los demás requisitos legales y reglamentarios”. El 
artículo 31 del mismo cuerpo legal establece que: “La marca confiere a su titular el 
derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que 
se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos 
comerciales o industriales comprendidos en el registro” lo que significa para el 
Primer Solicitante que PLAZA VESPUCIO S.A., está obligada a utilizar la marca 
“MALL PLAZA SANTIAGO” de esta forma y no otra, con lo cual se evita toda 
posibilidad de confusión error o engaño en el público consumidor en relación al 
nombre de dominio plazasantiago.cl, que pertenece a INMOBILIARIA SANTAFE 
S.A. 
 
El Primer Solicitante hace notar que la creación del nombre de dominio 
plazasantiago.cl no representa un intento de copiar algún nombre de dominio o 
marca comercial de PLAZA VESPUCIO S.A., como ésta pretende hacer creer, sino 
que, por el contrario, es una creación libre de toda ilicitud que, aprovechando el 
emplazamiento de diversos proyectos inmobiliarios en el centro de Santiago, su 
única y natural pretensión es identificar dicho histórico lugar con el citado proyecto; 
nombre de dominio que por lo demás, y esto es lo más relevante, no colisiona con 
otro igual o similar como tampoco con marca comercial alguna de propiedad de 
Plaza Vespucio S.A. 
 
El Primer Solicitante concluye que con los argumentos expuestos, ha quedado 
establecido en autos el mejor derecho que ostenta INMOBILIARIA SANTAFE S.A., 
para que el nombre de dominio plazasantiago.cl le sea asignado, conforme a lo 
siguiente:  
 

a) Que, INMOBILIARIA SANTAFE S.A., como primer solicitante del nombre 
en conflicto, lo ha hecho de buena fe, respetando para ello diversas 
disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del  Registro de 
Nombres del Dominio CL, en especial articulo 14 del referido estatuto. 
Es decir no contrariando normas vigentes sobre abusos de publicidad, 
respetando principios de competencia leal y de ética mercantil, así como 
derechos validamente adquiridos por terceros.  

 
b) Que, el interés que le asiste a INMOBILIARIA SANTAFE S.A., para 

solicitar se le asigne el nombre de dominio, lo representa el hecho que 
oportunamente canceló la tasa que fija NIC Chile para solicitar la 
asignación de nombres de dominio.  

 
c) Que, el interés de INMOBILIARIA SANTAFE S.A., se encuentra avalado 

por cuanto el nombre de dominio plazasantiago.cl, permite que tanto 
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ella como los productos y servicios que ofrece, sea identificada o 
individualizada en el mercado inmobiliario a través de la red de Internet. 

 
d) Que, INMOBILIARIA SANTAFE S.A., es la creadora, primera adoptante 

de la expresión plazasantiago.cl. 
 
8. Que con fecha 16 de enero de 2009, se provee y da traslado al Primer Solicitante de 

la presentación hecha con fecha 30 de diciembre de 2008 por don RODRIGO LEON 
URRUTIA en representación del Segundo Solicitante, PLAZA VESPUCIO S.A.. 
Asimismo, se provee y da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de 
fecha 31 de diciembre de 2008 presentada por don JOSÉ SILVÁN RETAMAR en 
representación del Segundo Solicitante, INMOBILIARIA SANTAFE S.A.; 

 
9. Que con fecha 22 de enero de 2008 don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en 

representación del Segundo Solicitante, PLAZA VESPUCIO S.A., hace presente que 
es el titular de una verdadera familia de marcas “PLAZA”, con lo que de asignarse 
el nombre de dominio al Primer Solicitante, se aprovechará de su fama y notoriedad. 

 
Añade el Segundo Solicitante que INMOBILIARIA SANTAFE S.A. no ha alegado 
ningún derecho sobre el nombre de dominio y solamente se circunscribe a describir 
su giro, que por sí no es elemento a considerar en estos autos. No hace relación 
alguna al término “PLAZA” y describe a la empresa inmobiliaria que no tiene ningún 
signo distintivo que utilice, en todo o parte, el término “PLAZA” asociado. 
 
El Segundo Solicitante considera que PLAZA VESPUCIO S.A. es el titular del mejor 
derecho y, en definitiva, del derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. 

 
10. Que con fecha 23 de enero de 2009, don JOSÉ SILVÁN RETAMAR, en 

representación del Primer Solicitante, INMOBILIARIA SANTAFE S.A., evacúa el 
traslado, haciendo primeramente un resumen de los argumentos señalados por el 
Segundo Solicitante; PLAZA VESPUCIO S.A., indicando que ésta presenta solicitud 
de asignación del nombre de dominio plazasantiago.cl, fundamentándola en que es 
una empresa nacional propietaria de establecimientos comerciales en los cuales se 
ofrecen servicios con la marca “PLAZA”, y por el carácter de los servicios que 
ofrece, se ha preocupado de resguardar su imagen a través de la protección 
marcaria que dispone la normativa vigente en esta materia, citando al efecto 
diversos registros marcarios que incorporan dicha palabra.  
 
Señala el Primer Solicitante que otro argumento esgrimido por el Segundo 
Solicitante es que INMOBILIARIA SANTAFE S.A. habría incurrido en conductas que 
ponen dudas acerca de la procedencia empresarial de determinados productos o 
servicios, al solicitar el nombre de dominio en disputa y con lo que denomina “familia 
de marcas”, agregando que el nombre de dominio plazasantiago.cl forma parte de, 
vuelve a repetir, la “familia de marcas” “PLAZA” que son de su exclusiva propiedad. 
Agrega que la presencia del término “PLAZA” más la palabra “SANTIAGO” genera 
confusión respecto del origen empresarial de los productos y servicios que se 
ofrezcan a través del dominio en discusión. Además, indica, que el concepto 
plazasantiago.cl utiliza una marca registrada lo que vulneraría el derecho 
propiedad sobre dicha expresión. 
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Añade el Primer Solicitante que en su demanda, PLAZA VESPUCIO S.A. sugiere al 
árbitro revisar las disposiciones del artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, sobre 
revocación de un nombre de dominio, que cita y detalla latamente. Además, señala, 
que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización 
sólo debe ser administrada por ella. Que debe ponerse atajo al uso de 
combinaciones que utilicen la identidad y marcas de distintas corporaciones que se 
verían perjudicadas por tales actos. Concluye señalando que de concederse el 
nombre de dominio en discusión a INMOBILIARIA SANTAFE S.A. generará 
confusión y error en el mercado, por lo que el Primer Solicitante no poseería un 
derecho equivalente al de PLAZA VESPUCIO S.A. Que en razón de lo anterior 
solicita se conceda a su parte el registro de dominio plazasantiago.cl.   
 
El Primer Solicitante refuta lo indicado por PLAZA VESPUCIO S.A., argumentando 
que en la disputa por nombres de dominio, tiene importante preeminencia quien 
acredite poseer un “mejor derecho” y existencia de relación o vínculo entre un 
nombre de dominio y la actividad que desarrolla su titular, incluyéndose como 
argumento principal para dilucidar tal conflicto el conocido principio “first come, first 
served”, principio que al aplicarse, no representaría un criterio miope, como tampoco 
que de hacerlo el señor Juez Arbitro vaya a ser víctima de la trampa “first to file”, 
como en artilugio nos quiere hacer creer el Segundo Solicitante.   
 
Agrega el Primer Solicitante que, en el evento que el principio enunciado en el 
último acápite del párrafo anterior no fuere suficiente para tener por acreditado la 
titularidad sobre un nombre de dominio, se estará a razones distintas de aquel que 
den las partes para acreditar tal mejor derecho y su relación con la actividad que 
ejercen. Como ya se ha acreditado que se ha solicitado en forma anticipada, es 
decir, como Primer Solicitante el nombre de dominio en disputa, sólo resta acreditar 
el mejor derecho que le asiste para que, en definitiva, el nombre de dominio 
plazasantiago.cl le sea asignado. 
 
INMOBILIARIA SANTAFE S.A. es una sociedad inmobiliaria, como reza su razón 
social, cuya principal actividad se desarrolla en el sector inmobiliario. Se encuentra 
ejecutando una serie de proyectos en el centro de Santiago, específicamente en el 
cuadrante de avenida Alameda Bernardo O´Higgins por el norte, calle Serrano por el 
poniente, calle Londres por el oriente y calle París por el sur, entre los cuales se 
cuenta el “PROYECTO INMOBILIARIO PLAZA PARIS”, cuyos antecedentes y 
especificaciones se acompañaron en la anterior presentación. 
 
Señala el Primer Solicitante, que el nombre de dominio plazasantiago.cl, no 
representa, como antojadiza, arrogante y erróneamente expone el Segundo 
Solicitante, un intento de aprovechamiento que se beneficia de la trayectoria del 
Segundo Solicitante de autos, sino que, por el contrario, como también se indicó en 
la anterior presentación, tiene por fin último aprovechar, identificar y relacionar dicho 
dominio, y sin que medie en ello ilicitud alguna como quiere hacer notar el Segundo 
Solicitante, con la ciudad de Santiago en que se emplazan diversos proyectos 
inmobiliarios de propiedad de INMOBILIARIA SANTAFE S.A.. Nada más y nada 
menos. 
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INMOBILIARIA SANTAFE S.A. hace mención a la demanda del Segundo Solicitante 
que dice que: “Para comprender…PLAZA VESPUCIO S.A., es una destacada y 
ampliamente posicionada empresa…teniendo en Chile una gran cantidad de 
establecimientos comerciales…a través de la marca “PLAZA””. Agregando que 
para ello “…éste se ha preocupado de resguardar su imagen…protegió como 
marcas…diversos conceptos”. Más adelante señala: “Como UD. Puede apreciar, es 
claro que las expresiónes plazasantiago.cl y se entenderá forma parte de la familia 
de marcas “PLAZA” que se han mencionado en este escrito, que es de propiedad 
exclusiva de mi representada”(sic). En otro párrafo agrega: “Por otra parte es 
conocida la fama y notoriedad de las marcas de mi representada…”. 
 
El Primer Solicitante indica que, a pesar de ser efectivo que PLAZA VESPUCIO S.A. 
es propietaria de una serie de marcas comerciales, entre ellas, “MALL PLAZA”, 
concedidas como conjunto, tampoco lo es menos el hecho que dichos conjuntos 
marcarios coexisten pacíficamente con otros conjuntos, valga la redundancia, que 
incorporan el elemento “PLAZA” que ha pasado a ser un término de uso habitual, 
como indica el informe emitido por los H. Ministros del Tribunal de Propiedad 
Industrial que agrega que las expresiones “MALL PLAZA” son débiles como 
marcas comerciales. 
 
Lo anterior ha quedado en evidencia, indica el Primer Solicitante, por una serie de 
oposiciones que ha deducido PLAZA OESTE S.A., otra razón social del Segundo 
Solicitante de autos, en contra de diversas solicitudes de marcas comerciales 
pedidas como conjunto y que incorporan la palabra “PLAZA” en tales conjuntos, 
pudiendo citar al efecto y a modo de ejemplo, puesto que la jurisprudencia emanada 
del Departamento de Propiedad Industrial, del H. Tribunal de Propiedad Industrial y 
de la Excelentísima Corte Suprema es abundante y contundes en esta materia, los 
siguientes casos: 
 

a) Registro N° 712.626, sentencia N° 123530, de fecha 12 de mayo de 
2003, dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, 
recaída en los antecedentes sobre inscripción de la marca “PLAZA 
MAULE”, que rechazó la oposición deducida por PLAZA OESTE S.A., 
sobre la base de su marca “MALL PLAZA”. 

 
Dispone el fallo en su considerando único: “Que corresponde rechazar la 
oposición deducida fundada en la infracción de las letras f) y h) del 
artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez confrontados los signos como 
conjunto, logran distinguirse claramente uno de otro; tanto desde un 
punto de vista gráfico como fonético, al dar origen a signos 
independientes, poseedores de un concepto propio, del todo distintivo, 
que podrán ser fácilmente reconocibles por el público consumidor, lo que 
permite suponer que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado 
sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude el 
oponente”. 

 
b) Registro N° 720.315, sentencia N° 123965, de fecha 30 de mayo de 

2003, dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, 
recaída en los antecedentes sobre inscripción de la marca “PLAZA 
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MAULE”, que rechazó la oposición deducida por PLAZA OESTE S.A., 
sobre la base de su marca “MALL PLAZA”. 

 
Dispone el fallo en su considerando único: “Que corresponde rechazar la 
oposición deducida fundada en la infracción de las letras f) y h) del 
artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez confrontados los signos como 
conjunto, logran distinguirse claramente uno de otro; tanto desde un 
punto de vista gráfico como fonético, al dar origen a signos 
independientes, poseedores de un concepto propio, del todo distintivo, 
que podrán ser fácilmente reconocibles por el público consumidor, lo que 
permite suponer que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado 
sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude el 
oponente”. 

 
c) Registro N° 712.625, sentencia N° 123985, de fecha 30 de mayo de 

2003, dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, 
recaída en los antecedentes sobre inscripción de la marca “PLAZA 
MAULE”, que rechazó la oposición deducida por PLAZA OESTE S.A., 
sobre la base de su marca “MALL PLAZA”. 

 
Dispone el fallo en su considerando único: “Que corresponde rechazar la 
oposición deducida fundada en la infracción de las letras f) y h) del 
artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez confrontados los signos como 
conjunto, logran distinguirse claramente uno de otro; tanto desde un 
punto de vista gráfico como fonético, al dar origen a signos 
independientes, poseedores de un concepto propio, del todo distintivo, 
que podrán ser fácilmente reconocibles por el público consumidor, lo que 
permite suponer que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado 
sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude el 
oponente”. 

 
d) Registro N° 713.791, sentencia N° 114444, de fecha 24 de diciembre de 

2001, dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, 
recaída en los antecedentes sobre inscripción de la marca “PLAZA 
MAULE”, que rechazó la oposición deducida por PLAZA OESTE S.A., 
sobre la base de su marca “MALL PLAZA”. 

 
Dispone el fallo en su considerando único: “Que corresponde rechazar la 
primera oposición deducida, fundada en la infracción de las letras f) y h) 
toda vez que los signos en controversia logran distinguirse claramente 
uno de otro. En efecto, la sola coincidencia en la palabra PLAZA no 
resulta ser suficiente argumento para acoger la oposición, 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 podrá 
ser fácilmente reconocible por el público consumidor, lo que permite 
suponer fundadamente que de concederse el registro, ello no será 
motivo de errores o confusiones entre el público consumidor”. 

 



 

17 

e) Registro N° 720.318, sentencia N° 112928, de fecha 11 de octubre de 
2001, dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, 
recaída en los antecedentes sobre inscripción de la marca marca 
“PLAZA MAULE”, que rechazó la oposición deducida por PLAZA 
OESTE S.A., sobre la base de su marca “MALL PLAZA”. 

 
Dispone el fallo en su considerando único: “Que corresponde rechazar la 
oposición deducida, fundada en la infracción de las letras f) y h) toda vez 
que los signos en controversia logran distinguirse claramente uno de 
otro. En efecto, la sola coincidencia en la palabra PLAZA no resulta ser 
suficiente argumento para acoger la oposición, 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 podrá ser 
fácilmente reconocible por el público consumidor, lo que permite suponer 
fundadamente que de concederse el registro, ello no será motivo de 
errores o confusiones entre el público consumidor”. 

 
Por último, el Primer Solicitante hace mención al ilustrativo y categórico informe 
evacuado por los Ministros del H. Tribunal de Propiedad Industrial, don Rafael 
Huerta Bustos, Fernando Márquez Rojas y Carmen Gloria Olave Lavín, de fecha 18 
de octubre de 2004, dirigido al señor Presidente de la Excma. Corte Suprema, en el 
recurso de Queja, Rol N° 4257-2004 deducido por el abogado don MARCOS 
MORALES ANDRADE, en representación de PLAZA OESTE S.A., en contra del 
fallo dictado por los H. Ministros individualizados, que a su vez confirmaron el fallo 
dictado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, respecto de la 
solicitud de inscripción N° 481.847, de la marca “PLAZA MAULE”. El número 
segundo del informe citado, indica: “Que tal resulta ser el caso de la palabra 
“PLAZA” que actualmente inviste las características de ser un término de uso 
habitual, ya que a través del tiempo ha adquirido para el público en general, un 
nuevo significado, relacionado ampliamente con los Centros Comerciales, existiendo 
actualmente una gran cantidad de marcas que contienen dicho vocablo, aunado a 
otro elemento que le confiere distintividad al conjunto”. Más adelante, el número 
tres, señala: “Que tal sentido la marca oponente, “MALL PLAZA”, resulta una 
formada por dos expresiones débiles, asociadas por el público consumidor a 
Establecimientos Comerciales”. El citado recurso de queja fue resuelto y desechado 
con fecha 3 de noviembre de 2004, por los H. Ministros de la Tercera Sala 
Constitucional de la Excelentísima Corte Suprema.- 
 
El Primer Solicitante, por último, señala que ante los claros y contundentes fallos 
arriba citados, así como también al informe del H. Tribunal de Propiedad Industrial, 
sólo concluye que, contrariamente con lo sostenido por el Segundo Solicitante, la 
expresión “PLAZA” no corresponde o representa lo que en doctrina y derecho 
marcario se denomina “CREACION INTELECTUAL”, puesto que es a todas luces 
evidente que dicha palabra es una expresión de uso común para designar una 
importante cantidad de servicios, productos o establecimientos. 
 
El Primer Solicitante considera que, al no tener la palabra o expresión “PLAZA” a lo 
menos un cierto grado de creación, tal como obliga el derecho doctrinal marcario, no 
puede impedirse, en especial cuando se considera para ello las diversas acepciones 
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que tal expresión gramatical representa, que terceros la utilicen también para formar 
expresiones marcarias o nombres de dominio, como es el caso del nombre de 
dominio plazasantiago.cl solicitado por INMOBILIARIA SANTAFE S.A. 
 
Lo anterior, a juicio de Primer Solicitante, es de vital importancia tenerlo en cuenta 
puesto que, de acuerdo a ello, no resulta entonces atendible la objeción que plantea 
el Segundo Solicitante en el sentido que de asignarse el nombre de dominio a 
INMOBILIARIA SANTAFE S.A. el público consumidor creerá que se trata de 
productos y servicios que ofrece PLAZA VESPUCIO S.A. en circunstancias, agrega, 
que serían proporcionados por INMOBILIARIA SANTAFE S.A. 
 
Tal aseveración es antojadiza, para el Primer Solicitante, puesto que para acceder a 
una página Web cualquiera, es necesario ingresar correctamente un determinado 
nombre de dominio, por ejemplo, www.plazasantiago.cl. Cualquier error que se 
cometiere al escribir tal nombre, hará inaccesible al usuario o internauta a la referida 
página Web y, de hacerlo correctamente, accederá a la página Web creada por 
INMOBILIARIA SANTAFE S.A., y que de manera alguna pretende asimilarse a los 
colores, diseños, estructura, imagen corporativa, etcétera de propiedad de PLAZA 
VESPUCIO S.A. 
 
Agrega el Primer Solicitante que si la demandante considera que en la resolución de 
conflictos para la asignación de nombres de dominio, la relación entre nombres de 
dominio y marcas comerciales es estrecha y de primer orden, estará de acuerdo 
entonces en considerar que los elementos de análisis utilizados en materia marcaria 
para resolver conflictos relacionados con dicho ámbito son plenamente aplicables al 
caso de autos. Así las cosas, se tiene que el nombre de dominio en disputa, 
plazasantiago.cl representa un conjunto indivisible, estructurado en base a dos 
elementos de cinco sílabas, 
 
El Primer Solicitante añade que la doctrina universal en materia de análisis de 
expresiones de conjunto, señala que aquel debe hacerse atendiendo a dichas 
expresiones  como un  todo. Es decir, un nombre de dominio como el de autos, 
estructurado como conjunto no es, como erróneamente cree el Segundo Solicitante, 
la suma de los elementos que componen dicho conjunto.  
 
El Primer Solicitante indica que no es aceptable lo que hace el Segundo Solicitante, 
en el sentido de bisecar el nombre de dominio pedido por INMOBILIARIA SANTAFE 
S.A., plazasantiago.cl, aislando, en este caso, la expresión “PLAZA” y 
seguidamente compararla con la serie de marcas y nombres de dominio de su 
propiedad, atribuyendo, de esa manera, un cierto grado de importancia o 
distintividad dentro de ese conjunto que tal expresión no tiene en lo absoluto; 

 
11. Que con fecha 9 de febrero de 2009, se proveen los escritos presentados por don 

RODRIGO LEON URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, PLAZA 
VESPUCIO S.A. el día 22 de enero de 2009, y por don JOSÉ SILVÁN RETAMAR, 
en representación del Primer Solicitante, el día 23 de enero de 2009; 
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12. Que con fecha 17 de febrero de 2009, se cita a las partes a oír sentencia, resolución 
que es notificada a las partes por correo electrónico.  

 
Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido 

en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio 
CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el 
carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su 
prudencia y la equidad le dictaren; 

 
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es 

de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las 
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y 
de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros; 

 
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 

30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de 
solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que 
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan 
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio; 

 
4. Que INMOBILIARIA SANTAFE S.A. ha acreditado ser una empresa cuya principal 

actividad es el desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios, la cual se 
encuentra ejecutando en calle Serrano N° 62, entre las calles Serrano, París y 
Londres y la Alameda Bernardo O´Higgins, diversos proyectos inmobiliarios, 
encargándose de la administración general del proyecto, las ventas y la inspección 
técnica de obras; 

 
5. Que aprovechando el emplazamiento de diversos proyectos inmobiliarios en el 

centro de Santiago, su pretensión es identificar a través del dominio en conflicto 
dicho lugar con el mencionado proyecto;  

 
6. Que, a su vez, el Segundo Solicitante, PLAZA VESPUCIO S.A., ha acreditado 

fehacientemente ser titular de numerosos registros en distintas clases del 
Clasificador que incluyen la expresión “PLAZA”, entre otros, “BERLIN EN PLAZA 
VESPUCIO”, “CANNES EN PLAZA VESPUCIO”, “MALL PLAZA COLON”, 
“MALL PLAZA CORDILLERA”, “MALL PLAZA VALDIVIA”, “MALL PLAZA 
VESPUCIO”, “PALMAS DE MALLORCA EN PLAZA VESPUCIO”, “PLAZA”, 
“PLAZA ALTO DEL MAR”, “PLAZA DEL AGUA”, “PLAZA DEL MAR SHOPPING 
CENTER”, “PLAZA LA FLORIDA”, “PLAZA LAS DELICIAS”, “PLAZA 
MULTIMEDIA”, “PLAZA SHOPPING”, “PLAZA VALPARAISO”, “PLAZA 
VESPUCIO”, “PLAZA VESPUCIO CADA DIA MEJOR”, “PLAZA VESPUCIO 
NADA MEJOR”, “PLAZA VESPUCIO PV”, “PLAZA VESPUCIO TOWN CENTER”, 
“PLAZA VESPUCIO, SIEMPRE ALGO MAS”, “PLAZA VIÑA DEL MAR”, “PLAZA 
VIÑA DEL MAR, EL MALL DE LA QUINTA REGION”, “PLAZAMAR”, 
“PLAZAVIÑA”, “SHOPPING PLAZA” y “VENECIA EN PLAZA VESPUCIO”; 
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7. Que el dominio en conflicto está compuesto de dos términos de uso común en el 
lenguaje, a saber, “PLAZA” y “SANTIAGO”. Al respecto, PLAZA VESPUCIO S.A., 
contrariamente a lo que da a entender, no tiene derechos exclusivos y excluyentes 
sobre la expresión “PLAZA”, puesto que existen numerosas marcas comerciales que 
la incluyen, incluso coexistiendo en las mismas clases en que el Segundo Solicitante 
tiene sus registros marcarios. A su vez, el Primer Solicitante ha acompañado 
jurisprudencia que ha establecido el criterio del Departamento de Propiedad, hoy 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), del Tribunal Arbitral de Propiedad 
Industrial, hoy Tribunal de Propiedad Industrial, y de la Corte Suprema en relación a 
la distintividad de la palabra “PLAZA”. En este sentido, mediante sentencia de fecha 
18 de octubre de 2004, recaída en el Recurso de Queja Nº 4257-2004 interpuesto 
en contra de los ministros del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, señores 
RAFAEL HUERTA BUSTOS, FERNANDO MÁRQUEZ ROJAS y CARMEN GLORIA 
OLAVE LAVÍN, la Corte Suprema ha sostenido en su segundo considerando que la 
palabra “PLAZA” corresponde a “un término de uso habitual, ya que a través del 
tiempo ha adquirido para el público en general, un nuevo significado, relacionado 
ampliamente con los Centros Comerciales, existiendo actualmente una gran 
cantidad de marcas que contienen dicho vocablo, aunado a otro elemento que le 
confiere distintividad al conjunto.” Agrega la sentencia citada en su considerando 
tres: “Que tal sentido, la marca del oponente, “MALL PLAZA”, resulta una formada 
por expresiones débiles, asociadas por el público consumidor a Establecimientos 
Comerciales.”; 

 
8. Que si bien mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, 

éste ha acreditado ser dueño de una familia de marcas “PLAZA”, no ha acreditado 
ser titular de registro marcario alguno que incluya la palabra “SANTIAGO”, que 
corresponde a la segunda palabra del dominio plazasantiago.cl en disputa; 

 
9. Que, en consecuencia, no es dable pensar que los usuarios de Internet, o 

consumidores en general, vayan a confundir el nombre de dominio de autos con los 
productos o servicios amparados por las marcas de propiedad de PLAZA 
VESPUCIO S.A., al no tener éste marca alguna idéntica o confusamente similar a la 
expresión “PLAZA SANTIAGO”; 

 
10. Que contrariamente a lo que dice el Segundo Solicitante, no puede considerarse 

que exista un aprovechamiento de la fama y notoriedad de su familia de marcas 
“PLAZA” por parte de INMOBILIARIA SANTAFE S.A. por el uso de la expresión 
“PLAZA SANTIAGO”, dado que PLAZA VESPUCIO S.A. no es titular de una marca 
“PLAZA SANTIAGO”, y la sola inclusión de la palabra “PLAZA” en el dominio 
solicitado es insuficiente como para que vaya a asociarse el dominio pedido con el 
Segundo Solicitante. En efecto, este sentenciador ha llegado al convencimiento que 
el nombre de dominio plazasantiago.cl no se identifica con el Segundo Solicitante, 
ni con sus marcas comerciales;  

 
11. Que en vista de lo anterior, también se concluye que no se producirán la 

confusiones y errores en el mercado o entre los consumidores respecto de la 
procedencia empresarial de los productos y servicios que pretende distinguir el 
Primer Solicitante con el dominio plazasantiago.cl; 
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12. Que en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer 
Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que 
este árbitro ha llegado a la convicción de que a INMOBILIARIA SANTAFE S.A. le 
asiste un mejor derecho al dominio solicitado, por ser el primero en solicitarlo, sin 
que el Segundo Solicitante haya logrado acreditar un mejor derecho al mismo. 

 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio plazasantiago.cl al Primer Solicitante, INMOBILIARIA 
SANTAFE S.A., RUT N° 76.000.267-4. 
 
Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
 
Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como 
testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman 
conjuntamente con el árbitro. 
 
Santiago, 16 de marzo de 2009.- 
 
 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
 
Testigos: 
 
 
 
 

Claudia Ruíz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés 
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2 

 
 


