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plazatalca.cl

Oficio NIC Chile 18129

Purisima Hadad Olave v. Plaza Oeste S.A.

O

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintidés de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

Con fecha 24 de diciembre de 2012, dofia Purisima Hadad Olave, domiciliada
en Los Libertadores 350, EI Monte, Talagante, en adelante también denominada
«Primer Solicitante», representada en autos por don Andrés Anselmo Aguayo Diaz,
solicitd la inscripcién del nombre de dominio <plazatalca.cl>, en adelante, la «Primera
Solicitud».

Posteriormente, con fecha 22 de enero de 2013, Plaza Oeste S.A., domiciliada
para estos efectos en Cerro el Plomo N? 5680, piso 13, Las Condes, Santiago, en
adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en
autos por don Hernan Rios de Marimdn, solicité igualmente la asignacion del mismo
nombre de dominio <plazatalca.cl>, en adelante, la «Segunda Solicitud», conforme a lo
dispuesto en la regla 10, parrafo 12, de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL,
y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en
adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18129, de fecha 4 de
julio de 2013, NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién
del presente conflicto sobre asignacién del nombre de dominio <plazatalca.cl>, en
adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa»,
«en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacion
disponible en dicho soporte.
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Con fecha 5 de julio de 2013, este sentenciador aceptd el cargo de arbitro
arbitrador y juré desempenarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En
la misma resolucion, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal
arbitral, fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a
las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el dia 12 de julio de 2013,
disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan, y
qgue en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a
seguir para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resoluciéon se ordené
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta
en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebr6 con la sola asistencia
del representante del Segundo Solicitante Plaza Oeste S.A., en presencia de este
arbitro y en rebeldia del Primer Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha
audiencia, por inasistencia de una de las parte, el tribunal informé que las bases de
procedimiento serian detalladas en una resolucién a ser notificada a las partes. De
todo lo obrado se levant6 un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el
arbitro.

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

El Primer Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Tenemos la marca plaza registrada por mas de 20 afios en diferentes categorias
para su uso comercial y establecimiento comercial por lo cual la podemos usar para

diferente proyectos y oponernos a su uso indebido por parte de terceros.

(B) Se registro este dominio para un proyecto de locales comerciales laboratorio que

gueremos hacer.

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

documentos probatorios:
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e Copia de titulo de registro de marca comercial PLAZA, registro nimero 425.019, de
titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad
Industrialde fecha 11 de abril de 1994, para establecimiento comercial de toda
clase de productos en la region metropolitana.

e Copia de titulo de registro de marca comercial PLAZA, registro nimero 699.615, de
titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad
Industrial, de fecha 2 de agosto de 2004, para establecimiento comercial de toda
clase de productos en la regién metropolitana.

e Copia de titulo de registro de marca comercial PLAZA, registro numero 285.493, de
titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad
Industrial, de fecha el 22 de mayo de 1984, para servicios de centro médico y
laboratorio clinico, en las provincias de Talagante y Santiago.

e Copia de titulo de registro de marca comercial PLAZA, registro nimero 707.117, de
titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad
Industrial, de fecha 28 de octubre de 2004, para servicios de centro médico y
laboratorio clinico, clase 44.

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Plaza S.A. es la sociedad holding que agrupa a todas las sociedades propietarias
de los centros comerciales que operan bajo una misma marca, entre las cuales
figura PLAZA OESTE S.A. En Chile, estos malls operan como una cadena
unificada bajo la marca Mall Plaza, de la cual mi mandante, PLAZA OESTE S.A,,
es legitimo representante y titular, mientras que en Peru lo hacen bajo la marca
Aventura Plaza. Lo anterior les permite obtener importantes sinergias operativas
asi como eficiencias comerciales. Con mas de 22 anos de experiencia, Mall Plaza
se destaca por dar un sello Unico a sus proyectos, caracterizados por estar
pensados para satisfacer las necesidades y aportar a mejorar la calidad de vida de
sus visitantes. Los centros comerciales Mall Plaza se constituyen en lugares de
encuentro para toda la familia y en los principales espacios urbanos publicos del
siglo XXI, llevando adelante un innovador modelo de negocios en constante
evolucién y siempre orientado a los consumidores, adelantdndose oportunamente a
las necesidades de las personas y ofreciendo en cada uno de sus centros
comerciales una oferta integral de productos y servicios que va mas alla de la
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oferta tradicional de éstos al incorporar entretencion, gastronomia, educacion,
cultura, salud, oficinas y centros financieros, en espacios con los mas altos
estandares de seguridad y arquitectura. Mall Plaza es la principal cadena de
centros urbanos del pais y un gran referente de la industria en Latinoamérica.
Gestiona mas de 1.238.000 m2 en un total de 17 centros urbanos, distribuidos 12
de ellos en Chile, 4 en Perd y 1 en Colombia. En lo que respecta a nuestro pais, 6
de dichos centros comerciales se encuentran distribuidos en el Gran Santiago. Los
demas se encuentran en Antofagasta, La Serena, Los Angeles y Talcahuano. Entre
ellos destacan Mall Plaza Antofagasta, Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Norte, Mall
Plaza Oeste, Mall Plaza del Trébol y Mall Plaza Sur. Hoy Mall Plaza puede ser
considerado como el centro comercial mas grande en Chile, con una activa
participacién en el extranjero, contando ademas con una completa oferta de
servicios que sobrepasa, con mucho, el ambito comercial, contribuyendo en esferas
como la cultura, salud, educacién y esparcimiento. Mis mandantes, los Sres.
PLAZA OESTE S.A., son una importante cadena de centros comerciales
ampliamente reconocida por el publico chileno, con una imponente presencia tanto
en Chile (Santiago y numerosas otras regiones del pais) como en el extranjero.
Mediante grandes esfuerzos e inversiones, asi como mas de 20 afnos de trayectoria
y presencia en el mercado nacional, mis mandantes han logrado crear y mantener

un merecido prestigio, fama y notoriedad en el ambito de sus negocios.

(B) Con el objeto de proteger dicho reconocimiento y éxito empresarial, PLAZA OESTE
S.A. ha solicitado y obtenido diversos registros marcarios para la expresion “MALL
PLAZA”, asi como también para el término “PLAZA” mas un complemento
denominativo adicional tendiente a indicar la localidad o ubicacion de sus distintos
centros comerciales. Bajo este contexto, para proteger en particular su centro
comercial ubicado en la ciudad de Talca, ha solicitado y obtenido dos registros
marcarios para la expresion “PLAZA TALCA” en Chile, los que individualizamos a

continuacion:

a. Solicitud de marca N° 986.034 “PLAZA TALCA”, denominacion,
establecimiento comercial, clases 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8,9, 10,11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 y 34, VIl region, de fecha 29 de diciembre de 2011; renovacion en
tramite del registro de marca N° 608.792 de fecha 19 de Noviembre de
2001.
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b. Solicitud de marca N° 974.525 “MALL PLAZA TALCA”, denominacién,
clase 35y 36, de fecha 17 de octubre de 2011.

(C) Adicionalmente, cabe hacer presente que mis mandantes son también titulares en
Chile de un conjunto de mas de 500 marcas que utilizan la expresion “MALL
PLAZA”.

(D) En estrecha relacién con lo anterior, cabe hacer hincapié en lo extensa de la
proteccion de la marca “MALL PLAZA”, incluida la de sus derivados locales como
“‘MALL PLAZA TALCA”, que incluye productos de las clases 1 a 34, asi como
servicios de las clases 35 a 43, cubriendo virtualmente todo el espectro susceptible
de proteccién marcaria, tanto en establecimientos comerciales como en productos

y servicios.

(E) Al respecto, creemos relevante recalcar el hecho de que mis mandantes, PLAZA
OESTE S.A., no s6lo son los creadores intelectuales y legitimos titulares registrales
de la expresién “MALL PLAZA” y sus derivados en Chile, sino que ademas han
efectuado un profuso uso de dichas marcas durante mas de 20 afios en el mercado
nacional, llegando a situarse como una marca ampliamente conocida y reconocida
en nuestro pais. Con el mismo objetivo de proteger sus negocios y el éxito
empresarial alcanzado asi como seguir extendiendo su conocimiento vy
reconocimiento a lo largo de todo el pais, mis mandantes se han encargado de
solicitar y registrar ante NIC Chile numerosos nombres de dominio conteniendo las
expresiones “MALL PLAZA” o “PLAZA” mé&s un complemento adicional. A
continuaciéon enumeramos los nombres de dominio registrados por PLAZA OESTE
S.A. que cumplen con esta Ultima descripcién: 1.) plazaalameda.cl; 2.)
plazaantofagasta.cl; 3.) plazabaron.cl; 4.) plazacalama.cl; 5.) plazacentro.cl; 6.)
plazaconcon.cl; 7.) plazacordillera.cl; 8.) plazactiva.cl; 9.) plazadeltrebol.cl; 10.)
plazadominicos.cl; 11.) plazaeast.cl; 12.) plazaeltrebol.cl; 13.) plazaeste.cl; 14.)
plazafood.cl; 15.) plazalareina.cl; 16.) plazalaserena.cl; 17.) plazalosdominicos.cl;
18.) plazamaipu.cl; 19.) plazamall.cl; 20.) plazamayor.cl; 21.) plazanorte.cl; 22.)
plazanortedos.cl; 23.) plazaoeste.cl; 24.) plaza-oeste.cl; 25.) plazaoriente.cl; 26.)
plazaperu.cl; 27.) plazaproducciones.cl; 28.) plazaprosport.cl; 29.) plazaroble.cl;
30.) plazasanbernardo.cl; 31.) plazatrebol.cl; 32.) plazaurbana.cl; 33.) plazautos.cl;
34.) plazavespucio.cl; 35.) plazawest.cl;
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(F) Al respecto, y en estrecha relacion con los dos puntos antes mencionados, resulta
relevante recalcar que tanto los registros de marca antes citados como los de los
nombres de dominio antes mencionados son de una fecha muy anterior a la
solicitud de nombre de dominio presentada en esta oportunidad por la Sra.
PURISIMA HADAD OLAVE , lo que innegablemente acreditaria que mis mandantes
son los legitimos creadores vy titulares de la original expresion “PLAZA TALCA”, la
que resulta ser idénticamente reproducida en la denominacién en disputa, lo que a
su vez reflejaria un mejor derecho de mis representados sobre dicha expresién
frente a cualquier otro derecho que la demandada pudiese llegar a invocar en

autos.

(G) De todo lo anteriormente expuesto se desprende que la marca “PLAZA TALCA”
corresponde a una creacion original de mis mandantes, la que, como consecuencia
de su amplia trayectoria en el mercado nacional, actualmente es sin6bnimo de
calidad y excelencia otorgada por mis representados y no por terceras personas.
En consecuencia, al verse enfrentado a la expresion “PLAZA TALCA”, el publico
consumidor asocia directamente dicha expresion a PLAZA OESTE S.A. y a sus
centros comerciales, de lo que se desprenderia el peligro y error de otorgar a un
tercero, completamente ajeno a mis mandantes, el derecho a utilizar dicha
expresion u otras que sean confusamente similares en internet, sobre todo
teniendo en cuenta que para el correcto funcionamiento de internet, resulta
esencial que exista correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el

contenido al cual dicho dominio conduce.

(H) Siendo “MALL PLAZA” y sus derivados marcas profusamente registradas y
utiizadas en el mercado nacional, asi como ampliamente publicitadas y
reconocidas en el mismo, resultaria poco convincente que la Sra. PURISIMA
HADAD OLAVE alegara el desconocimiento de la marca “PLAZA TALCA”.
Teniendo a la vista dichos antecedentes, y atendido que el campo de la
imaginacion es infinito y la posibilidad de creacion intelectual amplia, el hecho de
que el nombre de dominio solicitado por la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE sea
idéntico a la marca de mis mandantes, resulta evidente que la intencion de la
primera solicitante al requerir dicha inscripcion de dominio fue aprovecharse del
prestigio y la notoriedad de la marca de mis mandantes. Lo anterior, con el fin de
atraer visitas y obtener beneficios ilegitimos generados como consecuencia del
equivoco del publico consumidor que asume que la expresién “PLAZA TALCA”,

idéntica a la marca de mis mandantes (marca afamada, registrada y ampliamente
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utilizada en el mercado nacional), lo conducira a un sitio web con contenido
relacionado a su creador y legitimo titular, esto es, PLAZA OESTE S.A., en
circunstancias que ello no sera cierto. Dicha situacion no sélo resultard perjudicial
para los consumidores, quienes no accederan al contenido y a la calidad que
esperan, sino que también resultara perjudicial para mis mandantes, quienes
ademas de verse enfrentados a una injusta situacién de dilucién marcaria al
otorgarsele derechos a un tercero ajeno a ellos sobre una expresién idéntica a
“PLAZA TALCA”, podran ser victimas de importantes perjuicios econémicos.

(I) En efecto, sostenemos la existencia de mala fe en la primera solicitante y su clara
intencién de beneficiarse de la marca de propiedad de mis mandantes por cuanto
el nombre de dominio solicitado no es mas que una reproduccién idéntica de la
reconocida marca de PLAZA OESTE S.A. En efecto, la mala fe resulta burdamente
evidente a primera vista ya que el nombre de dominio solicitado no sb6lo esta
contenido integramente en la marca de mis mandantes, sino que es una
reproduccion “idéntica” a la marca de mis mandantes. Por lo tanto, a juicio de esta
parte, aparece de manera evidente que la actitud de la Sra. PURISIMA HADAD
OLAVE, al solicitar un nombre de dominio que es igual a la marca “PLAZA TALCA”
ya registrada por mis mandantes, revela de manera clara e indubitada su mala fe.
Es evidente ademas que en el citado caso no ha existido esfuerzo creativo alguno,
puesto que se trata de una copia indiscutible de la marca ya registrada a nombre
de mis mandantes. En efecto, como ya explicamos, la demandada se limit6 a
solicitar ante NIC Chile el nombre textual de la marca de mis mandantes, sin
agregar ningun tipo de elemento o expresion adicional que evite inducir al publico
consumidor a error respecto de la marca de titularidad de PLAZA OESTE S.A.

(J) En conclusioén, a juicio de esta parte, los Sres. PLAZA OESTE S.A. tienen mejores
derechos que la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE sobre el nombre de dominio
<PLAZATALCA.CL> en disputa, lo que queda demostrado por los siguientes
puntos:

a. PLAZA S.A. es la sociedad holding que agrupa a todas las sociedades
propietarias de los centros comerciales que operan bajo una misma
marca. Entre ellas se encuentra PLAZA OESTE S.A., la que constituye
una de las cadenas de centros comerciales mas famosas de Chile.
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b. La expresion “MALL PLAZA” se encuentra profusamente registrada

como marca comercial en Chile por PLAZA OESTE S.A., segun se
acredita en los documentos probatorios que se acompafan en el primer
otrosi de esta presentacién. Asimismo la expresion “PLAZA TALCA” se
encuentra registrada y es parte de la familia de marcas “MALL PLAZA” y
“PLAZA” a nombre de mis mandantes.

C. Las marcas “MALL PLAZA” y “PLAZA TALCA” no so6lo han sido
registradas por mis representados, sino que ademas son actualmente

utilizadas en Chile.

d. La solicitud y utilizacién del nombre de dominio <PLAZATALCA.CL>,
idéntico a la marca “PLAZA TALCA” registrado por mis mandantes, por
parte de la primera solicitante, seria contraria al principio de la buena fe

y la ética mercantil.

e. La demandada no es conocida ni identificada en Chile u otro pais por la
expresion “PLAZA TALCA”.

f. La demandada no tiene ninguna licencia otorgada por el demandante, ni
ha sido autorizada de forma alguna para que haga uso de la marca
“PLAZA TALCA” registrada a nombre de PLAZA OESTE S.A., ni para
poder utilizar algin nombre de dominio idéntico a dicha marca.

g. De otorgarse el nombre de dominio <PLAZATALCA.CL> al primer
solicitante, se confundira a los consumidores quienes se veran atraidos
por la fama y notoriedad de la marca “PLAZA TALCA” y de la familia de
marcas “MALL PLAZA” y “PLAZA” de PLAZA OESTE S.A, lo que
producird un perjuicio a los negocios de mis representados.

h. Si se le otorga el nombre de dominio <PLAZATALCA.CL> a la primera
solicitante, ésta o su sucesor en el dominio del mismo podrian utilizar el
nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de mis
representados y causar confusion en los consumidores. De hecho, el
uso del nombre de dominio <PLAZATALCA.CL> por cualquier otra
compania o su venta o arriendo podria perturbar y perjudicar su negocio
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y le permitiria obtener valiosa informacion respecto de la marca del
demandante a través de Internet mediante el empleo de sistemas de
registro de informacion tales como “cookies” u otros similares, basados
en el registro del trafico y preferencias de los usuarios de Internet.
Asimismo, la concesion del nombre de dominio <PLAZATALCA.CL> a
un tercero ajeno a PLAZA OESTE S.A. generara el riesgo de que dicho
tercero o0 su sucesor puedan desplegar liboremente en dicha pagina un
contenido abiertamente perjudicial para los negocios de mis mandantes,
pudiendo transformarse en un foco de publicidad negativa en contra de

mis mandantes.

(K) PLAZA OESTE S.A. se ha opuesto a la solicitud de nombre de dominio
<PLAZATALCA.CL.> de la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE, usando los medios
que el Reglamento le concede, de buena fe, en conformidad a lo dispuesto por el
articulo 14 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio .CL y haciendo uso de su legitimo derecho a difundir via Internet su
familia de marcas “MALL PLAZA” y “PLAZA” y, en este caso en particular, su marca
“PLAZA TALCA”. En efecto, el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de
NIC Chile establece que: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros”.

(L) En este sentido, creemos que la primera solicitante ha infringido abiertamente cada
una de las hip6tesis establecidas en el articulo 14 antes descrito, por las razones

que se explican a continuacién:

a. En relacion a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si bien no
existe en nuestro pais una consagracién legal al respecto, el Cédigo Chileno
de Etica Publicitaria sirve de principal referencia para establecer parametros
en relacion a esta materia. A este respecto, el articulo 4 del sefialado cuerpo
normativo, sefiala que: “Los avisos no deben contener ninguna declaracion o
presentacion visual que directamente o por implicacién, omisién, ambigledad
o pretension exagerada, puedan conducir al publico a conclusiones erréneas,
en especial con relacién a: f.- Derechos de autor y derechos de propiedad
industrial como patentes, marcas registradas, disefios y modelos, nombres
comerciales. Asimismo, el articulo13 del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria
establece: Los avisos no deberan hacer uso injustificado o peyorativo del
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nombre, iniciales o de signos gréficos, visuales o auditivos distintivos de
cualquier firma, compania, instituciéon, o de la marca de un producto o servicio.
Los avisos no deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que
tiene el nombre comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del “goodwill”
0 imagen adquirida por una marca o una campafna publicitaria. En este
sentido, esta parte sostiene que la demandada pretende realizar un uso
indebido e injustificado de la marca “PLAZA TALCA”, marca que forma parte
de la familia de marcas “MALL PLAZA” y “PLAZA” que, segun consta en autos,

ha ganado un justo reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

b. Por otro lado, vemos que los principios de competencia leal y de ética
mercantil también han sido gravemente infringidos en el caso de autos. En
efecto, el articulo 3 de la Ley N° 20.169 que regula la competencia desleal
describe en forma amplia que “es acto de competencia desleal toda conducta
contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegitimos,
persiga desviar clientela de un agente del mercado”. En forma mas particular,
el articulo 4 del mismo cuerpo legal, sefiala que seran considerados como
actos de competencia desleal los siguientes: “Toda conducta que aproveche
indebidamente la reputacion ajena, induciendo a confundir los propios bienes,
servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un
tercero”. Parece evidente en este caso que la demandada ha incurrido en la
clase de actos descrita por la ley de Competencia Desleal, toda vez que al
intentar registrar el nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca ya
registrada por mis mandantes, la demandada de autos intenta aprovecharse
indebidamente de la reputacién de PLAZA OESTE S.A. y su marca “PLAZA
TALCA”, induciendo al publico a confusién respecto del origen empresarial de
los establecimientos, productos y/o servicios que se busca distinguir,
afectando en consecuencia en forma grave los intereses de mis

representados.

c. Finalmente, respecto a la afectacion de los derechos previa y validamente
adquiridos por terceros, no cabe sino recordar que mis mandantes son
titulares de dos registros marcarios para la expresion “PLAZA TALCA” y
“MALL PLAZA TALCA”, ademas de multiples otras marcas conteniendo la
expresion “PLAZA” mas un complemento denominativo adicional.

d. A mayor abundamiento, si bien esta parte esta consciente de que la presente
contienda corresponde a un conflicto de asignacion regido principalmente por
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el articulo 14 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de

Nombres de Dominio “.CL”, de todas formas se configuran en la especie las
causales prescritas en su articulo 20, respecto de la Revocacién de un nombre
de Dominio, que establece que “Toda persona natural o juridica que estime
gravemente afectados sus derechos por la asignacién de un nombre de
dominio podra solicitar la revocacion de esa inscripcion, fundamentando su
peticidn segun lo dispuesto en el articulo 21 de la presente reglamentacion”.
En este caso, que la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE sea la eventual titular
del nombre de dominio <PLAZATALCA.CL> vulnera los legitimos derechos
previamente adquiridos por mis representados en relaciébn a las marcas y
nombre de dominio de su propiedad y al prestigio nacional e internacional de
que ésta goza. Como senalamos, lo anterior no sélo se ajusta al articulo 14
sino también al articulo 22 del Reglamento, el cual sefnala que sera causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcidn se haya realizado
en forma abusiva. Se considera abusiva la inscripcion de un nombre de
dominio que reuna las tres condiciones siguientes, todas las cuales quedan
configuradas en la solicitud del nombre de dominio <PLAZATALCA.CL>,

segun se expone a continuacion:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Como ya hemos
explicado detalladamente en esta presentacion, dicha circunstancia se
cumple cabalmente en el caso de autos, toda vez que el nombre de
dominio <PLAZATALCA.CL> es idéntico a la marca “PLAZA TALCA” de
propiedad de mis representados, marca que, como ya se ha sefalado
anteriormente, pertenece a la familia de marcas “MALL PLAZA” y
“PLAZA”, famosa y notoria tanto a nivel nacional como internacional, que
se encuentra siendo profusamente utilizada en nuestro pais desde hace
ya mas de 20 anos. De mas esta decir que simplemente reproduciendo la
marca registrada, sin agregar un complemento distintivo alguno, el
nombre de dominio en disputa no goza ni otorga diferenciacion alguna

respecto de la marca de mis representados.

i. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto al nombre de dominio. Respecto a este punto y, al
contrario de mis mandantes, la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE no es
titular de registro alguno para la marca “PLAZA TALCA”, por lo que a
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simple vista careceria de cualquier derecho o interés legitimo sobre la
expresion disputada. Adicionalmente, cabe sefialar que la conducta de
mala fe que esta parte le atribuye a la primera solicitante no hace sino
concluir que el pretender beneficiarse a partir de la confusién causada
mediante la utilizacion de un nombre de dominio idéntico a una
denominacion ya registrada por un tercero como marca comercial no

puede ser tildada de “interés legitimo”.

ii. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Como
ya hemos explicado, la primera solicitante pretende apropiarse de un
nombre de dominio idéntico a una marca famosa y notoria, parte de una
familia de marcas profusamente registrada y utilizada por mis mandantes
en nuestro pais y en el extranjero, hace mas de 20 afos. Lo anterior, con
el objeto de beneficiarse injustamente de la confusion a producir en los
consumidores quienes creeran ser conducidos a un sitio web relacionado
con el verdadero titular de la marca “PLAZA TALCA”, PLAZA OESTE
S.A., en circunstancias que ello no sera cierto. De tener éxito, ello
generara una serie de perjuicios, tanto para los consumidores (quienes se
veran ilegitimamente confundidos y engafnados) como para el titular de la
marca PLAZA TALCA (quien vera su marca diluida y perdera los
esfuerzos econdmicos e intelectuales empleados en el reconocimiento y
expansion de su marca), asi como también una serie de beneficios

econdmicos ilegitimos para la primera solicitante.

(M) Lo anterior, ya que, como se ha explicado en esta demanda, actualmente los
nombres de dominio son un medio principal y masivo de comunicacion, a través de
los cuales se identifica directamente a los titulares con las marcas, nombres,
lugares, etc. a que éstos pertenecen o representan. Como por ejemplo, una
persona que busque en Internet una marca famosa, como es por ejemplo
“CHEVROLET” al poner la direccion <chevrolet.com>, o <chevrolet.cl> pretende
dar con dicha empresa, sus autos, concesionarias etc. y no con otra. Por lo tanto,
evidentemente estamos ante un caso en que no sélo se violan derechos adquiridos
validamente por terceros, sino que también las normas sobre abusos de publicidad
y los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como se establece en
el articulo 14 del Reglamento, anteriormente citado.

(N) El principio general de derecho que busca respetar esta norma es el de la “Buena
Fe”. El Diccionario de la Real Academia Espafola, define a la buena fe como:
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“Rectitud, honradez” y en el campo del derecho, como la “conviccién en que se
halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legitimo”. Si
analizamos la actitud de la Sra. PURISIMA HADAD OLAVE al pretender registrar
como nombre de dominio una expresién que reproduce integramente a una marca
creada, desarrollada y promocionada por PLAZA OESTE S.A., se llega a la
conclusién de que su actuar no se ajusta a los principios de la buena fe definidos
anteriormente, sobre todo teniendo en cuenta la fama, notoriedad y reconocimiento
de la marca “PLAZA TALCA”, conocida y apreciada en la generalidad del mercado,

tanto nacional como internacional.

(O) No cabe en autos la aplicacién del principio first come, first served. La teoria del
First Come First Served, que trae como consecuencia la asignacion del nombre de
dominio “por defecto” al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como
demandado actuan de buena fe y tienen legitimos intereses que serian
considerados como equivalentes. A nuestro juicio, en este caso no es aplicable el
principio antes citado. En efecto, mis representados cuentan con derechos
marcarios previa y legitimamente adquiridos sobre una expresion, “PLAZA TALCA”,
que forma parte de una familia de marcas profusamente utilizada y reconocida en
el mercado nacional hace mas de 20 afos, a saber, “MALL PLAZA”, derechos con
los que evidentemente no cuenta la primera solicitante y que no pueden ser
desconocidos en autos.

(P) Resoluciones publicadas en aplicacion del procedimiento de resolucién de
controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la OMPI. La red
Internet es actualmente un fenémeno global, que une los mas diversos lugares del
planeta, permitiendo la intercomunicacion y envio de datos entre cualquier persona
que tenga acceso a ella. Los nombres de dominio, tienen como funcion intrinseca
la de servir como medio de fécil recordacion, sin la necesidad de recurrir a numero
IP subyacente. Debido a su facilidad de recordar, es que los nombres de dominio
han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales.
Por dichas razones es que el conflicto entre las marcas comerciales y los nombres
de dominio se han suscitado con extrema rapidez. En este contexto, se han
producido numerosos conflictos, destacando en este sentido las resoluciones
adoptadas en la aplicacion del procedimiento internacional de resolucién de
controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la Organizacion
Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI). A su vez, en las primeras resoluciones
dictadas al amparo del procedimiento citado de resolucion de conflictos entre

nombres de dominio y marcas, ya existen pronunciamientos que establecen que el
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registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por
parte de su titular. Especialmente relevante es la resolucién del caso n® D2000-
0802; “Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation. v. S&S
Enterprises Ltd., en donde el Panel considera que el registro de una marca famosa
como “TOYOTA” evidencia claramente la mala fe del demandado respecto del
nombre de dominio, puesto que es imposible que el demandado haya desconocido
una marca famosa y reconocida mundialmente como lo es “TOYOTA” al registrar el
nombre de dominio con dicha expresion. En el mismo sentido destacan por sus
similares caracteristicas los casos n° D2000-0928; Yahoo!, Inc. v. Cupcake Patrol
and John Zuccarini, n° D2000-0819; Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions,
Inc. and Canon Information Systems, Inc. v. Richard Sims y el caso seguido ante el
National Arbitration Forum n°© 94219 Seiko Epson Corporation and Epson America,
Inc. v. Distribution Purchaising & Logistics Corp, todos referidos a el registro de
nombres de dominio que incluyen una marca famosa. En todos estos casos se
establecid que el registro de una marca famosa por un tercero distinto a su duefio
como un nombre de dominio constituye mala fe, motivo por el cual se ordené en
todos ellos transferir el nombre de dominio a favor de quienes acreditaron tener
mejor derecho sobre ellos.

(Q) Jurisprudencia Nacional. A modo simplemente ejemplar, nos permitimos citar en
este escrito sentencias de arbitros nacionales, las cuales resuelven conflictos de
revocacion nombres de dominio <.cl>, basandose en la aplicacion de los principios
de la buena fe y derechos legitimos de los titulares o revocantes de los mismos:
Fallo de arbitraje por revocacion del nombre de dominio <morganstanley.cl>
dictado por el arbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave, revocando el nombre de dominio
de su titular Discover Finacial Group, Del. USA asignando dicho nombre de
dominio al revocante Sres. Morgan Stanley Dean Witter & Co. Fallo de arbitraje por
revocacion del nombre de dominio <portalladehesa.cl> dictado por el arbitro Sr.
Ruperto Pinochet Olave, revocando el nombre de dominio de su titular don Kamel
Gosen y Compaiiia Limitada asignando dicho nombre de dominio al revocante Sr.
Horst Paulmann Kemna. Fallo de arbitraje por revocaciéon del nombre de dominio
<toyotomichile.cl> dictado por este mismo tribunal, revocando el nombre de
dominio de su titular Zagglul Cozmar asignando dicho nombre de dominio al
revocante Sres. Toyotomi Co. Ltd. Fallo de arbitraje por revocacién del nombre de
dominio <americanexpress.cl> dictado por el arbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave,
revocando el nombre de dominio de su titular don Sergio Letelier Lahde asignando
dicho nombre de dominio al revocante Sres. American Express Company. Fallo de
arbitraje por revocacion del nombre de dominio <caterpillar.cl> dictado por el arbitro
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Sr. Felipe Claro Swimburn, revocando el nombre de dominio de su titular los Sres.
DFA INC. & INB LTDA asignando dicho nhombre de dominio a los revocantes Sres.
Caterpillar, Inc. Fallo de arbitraje por revocacion del nombre de dominio
<pesquerapalacios.cl> dictado por el arbitro Sr. Felipe Claro Swimburn, revocando
el nombre de dominio de su titular Sr. Jorge Kindermann Bushell asignando dicho
nombre de dominio a los revocantes Sres. Pesquera Palacios S.A. En todos los
fallos antes sefialados los dominios fueron asignados a sus legitimos titulares,
reconociendo tanto la trayectoria de las empresas revocantes respecto de sus
nombres o marcas, como la fama y notoriedad de las mismas y, a su vez,
considerando la mala fe por parte de los titulares al inscribir a sabiendas nombres
de dominio que pertenecen o se identifican innegablemente con un tercero y que
no son de su propiedad o sin contar con las licencias u autorizaciones

correspondientes.

(R) Derecho Internacional. Es necesario tener en cuenta la especial proteccién de que

gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del articulo
6-bis del Convenio General de la Union de Paris, del Tratado sobre el Derecho de
Marcas, y los articulos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables
en Chile. En fin, como consecuencia de todo lo sefialado precedentemente a lo
largo de este escrito, a juicio de esta parte, PLAZA OESTE S.A. cumple con todos
los requisitos previstos en el Reglamento de solucion de controversias de NIC Chile
para considerar que goza de un mejor derecho sobre el dominio
<PLAZATALCA.CL> que aquel que pudiese poseer la Sra. PURISIMA HADAD
OLAVE , primera solicitante del nombre de dominio en disputa.

(S) Ruego a Ud. decretar la expresa condena en costas de la demandada en razén de

la mala fe en su proceder, tanto en la solicitud de un nombre de dominio idéntico,
como en su insistencia en llevar a mis representados a un procedimiento que
significa una pérdida evidente de tiempo y recursos. En efecto, en lo principal de
este escrito se ha detallado cémo el proceder de la Sra. PURISIMA HADAD
OLAVE, concuerda con las causales establecidas por la propia Reglamentacién de
NIC Chile, para calificar un comportamiento como de mala fe y contrario a las

normas de la ética mercantil.

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

documentos probatorios:
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e Solicitud de marca N° 986.034 “PLAZA TALCA”, denominacién, establecimiento
comercial, clases 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, VIl regidn, de fecha 29 de
diciembre de 2011; renovacion en tramite del registro de marca N° 608.792 de
fecha 19 de Noviembre de 2001.

O

e Solicitud de marca N° 974.525 “MALL PLAZA TALCA”, denominacion, clase 35 y
36, de fecha 17 de octubre de 2011.

e Impresion del listado de marcas registradas en Chile por los Sres. PLAZA OESTE
S.A. que contienen la expresion “MALL PLAZA” y “PLAZA” mas un complemento
denominativo indicativo de localidad.

e Impresiones obtenidas en www.nic.cl que da cuenta de la titularidad de los
siguientes nombres de dominio: 1.) plazaalameda.cl; 2.) plazaantofagasta.cl; 3.)
plazabaron.cl; 4.) plazacalama.cl; 5.) plazacentro.cl; 6.) plazaconcon.cl; 7.)
plazacordillera.cl; 8.) plazactiva.cl; 9.) plazadeltrebol.cl; 10.) plazadominicos.cl; 11.)
plazaeast.cl; 12.) plazaeltrebol.cl; 13.) plazaeste.cl; 14.) plazafood.cl; 15.)

plazalareina.cl; 16.) plazalaserena.cl; 17.) plazalosdominicos.cl; 18.) plazamaipu.cl;

19.) plazamall.cl; 20.) plazamayor.cl; 21.) plazanorte.cl; 22.) plazanortedos.cl; 23.)

plazaoeste.cl; 24.) plaza-oeste.cl; 25.) plazaoriente.cl; 26.) plazaperu.cl; 27.)

plazaproducciones.cl; 28.) plazaprosport.cl; 29.) plazaroble.cl; 30.)

plazasanbernardo.cl; 31.) plazatrebol.cl; 32.) plazaurbana.cl; 33.) plazautos.cl; 34.)

plazavespucio.cl; 35.) plazawest.cl.
Se confiri6 traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.

El Primer Solicitante basicamente senala en su contestacion los siguientes

argumentos no contenidos previamente en su demanda:

(A) Mi representada dofia Purisima Hadad Olave es un empresaria duefia por casi 30
anos del Laboratorio Plaza que tiene 4 sedes ubicadas en Pefaflor, Talagante, El
Monte y Santiago Centro. La razén social es CENTRO LABORATORIOS PLAZA
LIMITADA, rut 76.035.650-2.
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Ademas dofa Purisima Hadad es propietaria de las marcas comerciales
siguientes: PLAZA, registro 707.117, clase 44, para distinguir centro médico y
laboratorio clinico, vencimiento 28 de octubre de 2014. Esta marca es renovacion
sucesiva del registro 282.390 que data del 27 de agosto de 1983; y PLAZA,
registro 699.615, clase Establecimiento Comercial para toda clase de productos,
Region Metropolitana, vencimiento 2 de agosto de 2014. Esta marca es renovacion
sucesiva del registro 285.493 que data del 22 de diciembre de 1983. Mi
representada también es titular del nombre de dominio
“LABORATORIOPLAZA.CL”, por medio del cual promociona su laboratorio.

Como se puede apreciar, mi representada tiene derechos de propiedad sobre la
denominacion PLAZA, desde hace 30 anos. Ella usa la misma denominaciéon en
conexién a los servicios que tiene registrado y ademas usa un nombre de dominio
que contiene la palabra PLAZA en conexién a los servicios que tiene registrado.
Como consecuencia necesaria de estos antecedentes, se debe descartar cualquier
juicio de mala fe a priori que haya manifestado el segundo solicitante.

Plaza Oeste S.A. es una conocidisima empresa, que como todo el mundo sabe
opera una cadena de Mall en Chile y en el extranjero. La marca matriz de Plaza
Oeste S.A. es MALL PLAZA, la cual va combinando con distintos toponimicos y/o
nombres de ciudades. Lo que queremos destacar especialmente en este punto es
que Plaza Oeste S.A. utiliza la denominacién MALL PLAZA y asi el publico la
conoce. Como una denominacion combinada que une dos elementos MALL vy
PLAZA. Es decir, el goodwill de la marca se centra en la combinacién “MALL
PLAZA” y no en sus elementos aisladamente considerados. Dicho de otro modo, la
empresa Plaza Oeste S.A. no utiliza jamas la denominacion PLAZA sin estar
asociada a la denominacién MALL que la precede.

La denominacién “PLAZA” esta registrada por distintos titulares en distintas clases.
Especificamente en la clase de Establecimiento industrial existen varias empresas
que tienen derechos de propiedad sobre la denominacion en comento segun el
siguiente detalle:

MARCA TITULAR REGISTRO CLASES

PUENTE PLAZA CARLOS MONTRONE 847.157 Establecimiento  Comercial
PLA (25 - 30)

LEYAN PLAZA INMOBILIARIA'Y 767434 Establecimiento  Comercial
CNSTRUCTORA SIGLO (1 a34)
VEINTIUNO Y CIA LTDA.

PLAZA SAN PIO ADMINISTRACION Y 703610 Establecimiento  Comercial
RENTAS S.A. (1a34)
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PLAZA DEL MAR CENCOSUD 733426 Establecimiento  Comercial
SUPERMERCADOS S.A. (1 a34)
PLAZA DEL MAR CENCOSUD 1019139 Establecimiento  Comercial
SUPERMERCADOS S.A. (25-29 al 30-32)
PLAZA EGANA DISTRIBUCION Y 784375 Establecimiento  Comercial
SERVICIO D&S (1 a34)
PLAZA TALCA PLAZA OESTE S.A. 0 Establecimiento  Comercial
(ABANDON (1 a 34)
ADA)

(F) La existencia de estas marcas implica claramente que el propio Instituto de
propiedad Industrial ha estimado que la denominacién PLAZA es una marca débil
en la clase de Establecimiento Comercial, ejemplo de lo anterior es el fallo 129532
del 1°de junio de 2004 en la cual se rechazé la oposicion de PLAZA OESTE S.A.
en contra de la solicitud de PLAZA SAN PEDRO.

(G) En relacion a los nombres de dominio existen un sin nimero de nombres de
dominio inscritos a nombre de distintos titulares que contienen la palabra PLAZA.
A continuacion citamos los primeros 25 resultados de dominios obtenidos de la
pagina web del Nic Chile.

abogadosdelaplaza.cl BORIS ALEXIS MUNOZ GARCIA

activatuplaza.cl ESPACIO EN MOVIMIENTO SPA

qustnasplazacl ST Al s OF COUPONENTES
airesdemallplaza.cl PLAZA OESTE S A

albertoplaza.cl Elli\{/l(l)_ll_DAUDCACIONES ALBERTO PLAZA Y COMPANIA
aldoplaza.cl ALDO VLADIMIR PLAZA FLORES

alfredolea-plaza.cl ALFREDO LEA-PLAZA MOLINA

alonsodeercillaplaza.cl BASCO INMOB LTDA

antoniaplaza.cl MARIA-ANTONIA PLAZA WEBER
apartagustinasplaza.cl HERNAN RODRIGO ROBLES RAMOS

aparthotelplazaosorno.cl ~ JORGE IVAN CASANOVA CARDENAS
aparthotelplazasuite.cl JUAN HERNAN SOTO-AGUILAR NOVOA
aparthotelsantiagoplaza.cl SANTIAGO PLAZA

apartplazacentro.cl PLAZA CENTRO S A
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artplaza.cl MICHEA Y ASOCIADOS LIMITADA
autoplaza.cl ASEGER S A
. INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION
biblioplaza.cl BALLOON LIMITADA
biplaza.cl JUAN SEBASTIAN ASTORGA HIGUERA
boulevardlaplaza.cl COMERCIAL C V LIMITADA
boulevardplaza.cl CORSER ARRIENDOS S A

boulevardplazanunoa.cl ~ CONSORCIO NUNOA SOCIEDAD PARTICIPANTE S.A.

cafeplaza.cl HORTENCIA ADRIANA MONTECINOS SANZANA
carmenplaza.cl JOEL CRISTIAN ESPINOZA MORALES
carolaplaza.cl MARIA CAROLINA PLAZA GUZMAN
carolinaplaza.cl MARIA CAROLINA PLAZA GUZMAN

(H) Pero lo méas importante es que el dominio PLAZA.CL esté inscrito a nombre de un
tercero Fundacion de Desarrollo Educacional y Tecnoldgico La Araucania. De
estos antecedentes se concluye que el segundo solicitante PLAZA OESTE S.A. no
tiene derechos de propiedad sobre la denominacion PLAZA aisladamente
considerada. Mas aun la denominacion PLAZA es una marca débil para distinguir
Establecimientos Comerciales, por lo que el segundo solicitante no puede
pretender extrapolar el goodwill de la denominacion “MALL PLAZA” a la
denominacion “PLAZA”.

(I) El dominio en disputa PLAZATALCA.CL corresponde a una oportunidad comercial
de instalar un centro médico y comercial en la ciudad de Talca. Este dominio no
afecta derechos adquiridos del segundo solicitante, por cuanto PLAZA OESTE
S.A. no es propietaria de la marca PLAZA TALCA. Més el segundo solicitante pidio
la marca PLAZA TALCA, solicitud 986.034 pero la abandoné. Por lo que debe
presumirse su falta de interés en ella.

(J) Los nombres de dominio no sélo son identificadores de un namero IP en Internet
(direccion IP). Asi, los nombres de dominio no sélo sirven para individualizar a un
usuario en la red. Si bien en sus origenes los nombres de domino tenian dichas
finalidades, en la actualidad se les asignan otras varias funciones, como por
ejemplo distinguir en Internet servicios, productos y empresas. En la actualidad los
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nombres de dominio han adquirido otro rol, muy importante para las empresas, el
cual se relaciona con la identidad empresarial. En efecto, toda empresa desea ser
conocida y reconocida en el mercado, tanto fisico como virtual, es asi que los
nombres de dominio constituyen un medio de proteccion de la identidad de una
empresa. De esta forma, PLAZA OESTE S.A. es conocida publicamente como
MALL PLAZA y sus negocios particulares se identifican con un nombre adicional,
asi MALL PLAZA TOBALABA, MALL PLAZA CURICO, etc. Pero cuando en la
denominacion se elimina el elemento MALL, la marca pierde el goodwill asociado a
MALL PLAZA. Esto lo comprueban la enorme cantidad de marcas registradas para
Establecimiento Comercial que contienen el nombre PLAZA, como también la

enorme cantidad de dominios inscritos que contienen esta misma denominacion.

(K) El supuesto riesgo de confusion y/o asociacion se basa en el hecho de que la
denominacion PLAZATALCA.CL contiene la palabra PLAZA que a su vez forma
parte de la marca matriz de Plaza Oeste S.A., esto es MALL PLAZA. Sin embargo,
esta coincidencia es irrelevante, tal como queda en evidencia del hecho de que la
denominacion PLAZA estd4 registrada por varios titulares para distinguir
Establecimientos Comerciales. Como asimismo, del hecho que la denominacion
PLAZA esta profusamente inscrita y utilizada como nombre de dominio.

(L) Como se podra apreciar todas las alegaciones del segundo solicitante se basan en
presunciones y supuestos que no se pueden comprobar. Imputa mala fe a mi
representado, pretende la violacién de normas positivas y éticas en los ambitos del
derecho de marcas, de publicidad, de competencia desleal, y cita jurisprudencia
que no es de ninguna forma aplicable al caso sublite. En efecto, mi parte tiene
derechos de propiedad sobre la marca PLAZA antes de la creacion misma de
Plaza Oeste S.A., la utiliza de buena fe desde hace mas de 30 afos. Tiene inscrito
un dominio utilizado de buena fe. Mi parte no es competencia de Plaza Oeste por
lo que no puede competir deslealmente y menos hace publicidad en su sector.
Asimismo, el goodwill de Plaza Oeste se centra sobre la denominacién MALL
PLAZA y no sobre PLAZA. De esta forma, todas las alegaciones del segundo

solicitante son prejuicios y presunciones no demostrables.

(M) Dado lo expuesto, y ante la falta de prueba para imputar al primer solicitante mala
fe o uso abusivo del dominio, esta parte estima que debe aplicarse el principio First
Come Fisrt Served.
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Adicionalmente, el Primer Solicitante aporté los siguientes documentos

O

probatorios, que se tuvieron por acompanados como medida para mejor resolver:

e Copia de consulta al portal www.nicchile.cl, busqueda whois para .CL de dominio
plaza.cl, de titularidad de Fundacion de Desarrollo Educacional y Tecnologico la
Araucania.

e Copia de consulta al portal www.nicchile.cl, busqueda whois para .CL de dominios:
abogadosdelaplaza.cl, activatuplaza.cl, agustinasplaza.cl, airesdemalplaza.cl,
albertoplaza.cl, aldoplaza.cl, alfredolea-plaza.cl, antonioplaza.cl,
apartagustinasplaza.cl, aparthotelplazaosorno, cl,  apartholtelplazasuite.cl,
apartplazacentro.cl, artplaza.cl

e Copia de consulta situacion tributaria de terceros, ante el portal del Servicio de
Impuestos Internos (www.sii.cl) de CENTRO LABORATORIO PLAZA LIMITADA,
rut: 78.035.650-2

e Copia de fallo de juicio de oposicién a la marca PLAZA SAN PIO, oponente Plaza
Oeste S.A. por la marca MALL PLAZA, de fecha 01 de junio de 2004, dictado por el
jefe del Departamento de Propiedad Industrial, Sr. Eleazar Bravo manriquez.

e Copia de consulta al portal www.nicchile.cl, busqueda whois para .CL de dominio
laboratorioplaza.cl de titularidad de Purisima Hadad Olave.

e Copia del sitio web laboratorioplaza.cl

e (Copia de titulo de registro de marca comercial PLAZA, registro numero 699.615, de
titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad
Industrial, renovacion con vigencia desde el 02 de agosto de 2004.

e Copia de titulo de registro de marca comercial PLAZA, registro numero 425.019, de
titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad
Industrial, renovacién con vigencia desde el 11 de abril de 1994.

e Copia de titulo de registro de marca comercial PLAZA, registro nUmero 285.493, de
titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad
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Industrial, renovacién con vigencia desde el 22 de mayo de 1984.

e Copia de titulo de registro de marca comercial PLAZA, registro nimero 707.117, de
titularidad de Purisima Hadad Olave, emitido por el Departamento de Propiedad
Industrial, renovacién con vigencia desde el 28 de octubre de 2004.

e Copia de consulta en el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(www.inapi.cl) de la marca PLAZA, registro numero 282390, fecha de registro 27 de
enero de 1984, Establecimiento comercial, emitido con fecha 09 de enero de 2014.

e Copia de consulta en el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(www.inapi.cl) de la marca PLAZA, registro numero 285493, fecha de registro 22 de
mayo de 1984, clase 42, emitido con fecha 09 de enero de 2014.

e Copias de informes emitidos por Transmarcas con fecha 9 de enero de 2’14 sobre
las siguientes marcas registradas: Plaza del mar, Plaza San Pio, Leyan Plaza,
Puente Plaza, Plaza Egana, Plaza Talca.

e Resolucién del Ministerio de Salud de fecha 10/12/2004 autorizando la instalacion
del centro médico y dental Plaza, de propiedad de Sociedad Centro de Laboratorios
Plaza Ltda, en que figura como representante es dofia Purisima Hadad Olave.

e Resolucién del Ministerio de Salud de fecha 23/12/1985 autorizando el
funcionamiento del centro de Laboratorios Plaza, de propiedad de dofia Purisima
Hadad Olave.

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente sefiala en su contestacién los

siguientes argumentos no contenidos previamente en su demanda:

(A) La primera solicitante sefiala en su escrito que es titular de registros vigentes para
la marca PLAZA, lo que a su juicio seria constitutivo de un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa <plazatalca.cl>. Al respecto, hacemos presente que
la titularidad de dichos registros no resulta suficiente en este caso para que el mejor
derecho de que gozan mis representados sobre el dominio en disputa ceda a favor
de la primera solicitante, especialmente teniendo en consideracion que mis

mandantes son legitimos titulares creadores y duerios de la marca PLAZA TALCA,
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idéntica al dominio solicitado en autos.

(B) Dada la especial naturaleza de las marcas comerciales, existe la posibilidad de que
signos similares o idénticos coexistan en el mercado en tanto distingan productos y
servicios distintos y no relacionados entre si. Esto es lo que en doctrina y
jurisprudencia se conoce como “principio de especialidad de las marcas”. En razdn
de lo anterior, las marcas inscritas por la primera solicitante coexisten hoy en dia
con diversas marcas que contienen o son idénticas a la expresion “PLAZA”, entre
las que podemos mencionar las siguientes: “PLAZA” registro N2749.079 que
distingue productos de la clase 34, de propiedad Comercial Chiletabacos S.A.;
“PLAZA”, registro N°826.145 que distingue servicios de la clase 43, de propiedad
de Sociedad Martinic y Cia Ltda.; “PLAZA” registro N°1.031.037 que distingue
productos de la clase 3, de propiedad de Diversey, Inc.; “PLAZA” registro
N2977.640 que distingue servicios de la clase 42, de propiedad de mi representada.

(C) De este modo, y de acuerdo a lo sefnalado por la primera solicitante, todos los
titulares antes mencionados, incluidos mis representados, poseerian iguales
derechos sobre el dominio en disputa. No obstante, tal y como hemos comprobado
previamente en autos, mi mandante es titular de un registro previo para la marca
PLAZA TALCA, idéntica al dominio solicitado en autos. En este sentido, resulta
relevante lo sefialado por la Juez Arbitro Sra. Jacqueline Abarza en la sentencia
arbitral de fecha 16 de Septiembre de 2013 por medio de la cual se resolvio el
conflicto sobre el nombre de dominio <royalcaribean.cl>, que en su considerando
N®20 senala: “Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres
del dominio y de la expresion que lo constituye y no habiendo, ninguno de los
solicitantes, acreditado algun derecho o relacion vigente con un signo idéntico,
previo a la solicitud, se concluye que no existe infraccidn a derechos validamente
adquiridos.” En el caso de autos ocurre lo opuesto a lo sefalado por la Sra. Abarza,
toda vez que mis mandantes han acreditado ser titulares de un registro marcario
idéntico al nombre de dominio en disputa lo que inevitablemente constituye un
derecho validamente adquirido sobre un signo idéntico previo a la solicitud de
autos, que se alza como un mejor derecho sobre la titularidad del dominio
<plazatalca.cl>, siendo procedente que éste sea asignado a PLAZA OESTE S.A.

(D) A lo anteriormente sefalado, se suma el hecho de que, contrariamente a lo que
sucede en el derecho marcario, dada la especial naturaleza de los nombres de
dominio no es posible que se aplique a ellos el “principio de especialidad”, toda vez
que no existe una clasificacion de productos y servicios que permita que un mismo

plazatalca.cl 23 -32



TRIBUNAL ARBITRAL £ TRIBUNAL
= ARBITRAL

. «
Rezanss

dominio se utilice para distintos fines. De este modo, constando la existencia del
registro de la marca PLAZA TALCA a nombre de mis representados, la cual es
idéntica al dominio en disputa, sélo cabe concluir que los usuarios de internet
ingresarédn al dominio <plazatalca.cl> bajo la creencia de que se trata de una
pagina web en la que se promocionan los servicios que ya ofrecen mis mandantes
bajo su marca “PLAZA TALCA”, lo cual indudablemente no sera cierto, contribuira a
la dilucion de la marca y redundara en graves perjuicios econdmicos para mis

representados.

(E) En definitiva, ninguna de las alegaciones efectuadas por el primer solicitante
resultan suficientes como para concluir que éste goza de un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, ni ha aportado antecedente alguno que permita
deducir que el mejor derecho que mis mandantes han probado tener sobre la
expresion PLAZATALCA debe ceder a favor del primer solicitante. Todo lo anterior
lleva necesariamente a concluir que, a fin de evitar eventuales perjuicios tanto para
los usuarios de internet como para mis mandantes, el nombre de dominio
<plazatalca.cl> debe ser asignado a PLAZA OESTE S.A.

Adicionalmente el Segundo Solicitante aporté los siguientes documentos

probatorios que se tuvieron por acompafados como medida para mejor resolver:

e Impresion de la pagina web de INAPI que da cuenta del registro N°749.079
“PLAZA” que distingue productos de la clase 34, de propiedad Comercial
Chiletabacos S.A.

e Impresion de la pagina web de INAPI que da cuenta del registro N°826.145
“PLAZA”, que distingue servicios de la clase 43, de propiedad de Sociedad Martinic
y Cia Ltda.

e Impresion de la pagina web de INAPI que da cuenta del registro N°1.031.037
“PLAZA” que distingue productos de la clase 3, de propiedad de Diversey, Inc.

e Impresion de la pagina web de INAPI que da cuenta del registro N°977.640
“PLAZA” que distingue servicios de la clase 42, de propiedad de mi representada.

e Copia simple de la resolucién dictada por al Juez Arbitro Sra. Jacqueline Abarza en
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la disputa por el nombre de dominio <royalcaribean.cl>, obtenida de la pagina web
de NIC Chile.

Finalmente, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia
y a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL sefala que
«Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio
CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se
compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de
la regla 12 de la RFR-CL sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje
para solucién de conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de
dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo
determine el arbitro». En relacion a las exigencias normativas substantivas
establecidas para las solicitudes de inscripcion de nombres de dominio, dispone
el parrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,

como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RFR-CL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
arménicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este
sentenciador. Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se
encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia
debera resolverse Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad
diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde
analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipétesis

contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.
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3.-)

Que, en primer lugar, conforme se ha estructurado las pretensiones de las partes
de autos, es Unicamente el Segundo Solicitante quien invoca la afectacién a sus
derechos, mientras que el Primer Solicitante argumenta que no existe tal
afectacion. A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de
registro de nombre de dominio afecta derechos vélidamente adquiridos cuando
concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacién o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en

el nombre de dominio disputado; y

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

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

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

solicitud misma.

Que se encuentra acreditado en autos que Plaza Oeste S.A., Segundo
Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca MALL PLAZA
TALCA, registrada a su nombre en nuestro pais bajo el N° 1081677, de fecha 25
de febrero de 2014, para distinguir servicios de venta al por mayor y al por
menor, venta a través de Internet, a través de correo, por catalogo, por teléfono,
a través de emisiones televisivas o radiofonicas y a través de otros medios
electronicos de todos los productos incluidos en la clase 1 a la 34, servicios de
importacion, exportacion, publicidad, encuestas y mediciones de opinion publica,
clase 35; y servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones
monetarias; negocios inmobiliarios, servicios inmobiliarios, arriendo de inmuebles
y locales comerciales, servicios de corretaje de propiedades, clase 36. Dicho
registro es consecuencia de la solicitud de registro N°974.525 presentada ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial con fecha 17 de octubre de 2011.
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5.-) Que también se ha acreditado en autos que el Segundo Solicitante fue titular de
la marca PLAZA TALCA, registro 608.792, de fecha 19 de noviembre de 2001,
para distinguir establecimiento comercial de toda clase de productos en la 7ma
region, registro que no fue renovado y que se encuentra actualmente sin

vigencia.

6.-) Que, por su parte, se encuentra también acreditado en autos que dofa Purisima
Hadad Olave, Primer Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca
PLAZA, registrada a su nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha de
presentacion de las solicitudes de asignaciéon del nombre de dominio en disputa.
Conforme de los documentos acompafados por el Primer Solicitante, no
objetados, dicha marca PLAZA se encuentra registrada desde el afio 1984, bajo
registro numero 285.493, para servicios de centro médico y laboratorio clinico, en
las provincias de Talagante y Santiago, clase 44, que data de fecha el 22 de
mayo de 1984, y que por renovaciones sucesivas corresponde actualmente al
registro N° 707.117, en clase 44, de fecha 28 de octubre de 2004. Ademas, el
Primer Solicitante también es titular de la marca PLAZA, registro namero
699.615, para distinguir de fecha 2 de agosto de 2004, para establecimiento
comercial de toda clase de productos en la regiébn metropolitana, que es
renovacion del registro N°425.019, de fecha 11 de abril de 1994, que a su vez es
renovacion del registro N° 282.390, de fecha 27 de enero de 1984, como consta
a este sentenciador tras haber refrendado la informacion entregada por el Primer
Solicitante en autos en la base de datos online de INAPI, dejando testimonio en
autos.

7.-) Que, como se ha razonado mas arriba, mediante una solicitud de asignacién de
nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos,
quedando comprendidas tanto las hipotesis de perturbacién, afectacién o
perjuicio, sea en relacion al derecho en si o0 a su libre ejercicio. Por lo general, la
sola presentacién de una solicitud de asignacion de nombre de dominio no
presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero,
en los términos expuestos, salvo hipotesis especificas como la reproduccién
exacta de nombres propios de personalidades o marcas famosas, entre otros, de
manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre
de dominio en cuestion, si lo hay, para decidir si existe o no afectaciéon a un
derecho, y en particular, si el nombre de dominio se usa como sitio web y cual es
su contenido.
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8.-)

10.-)

11.-)

Que, en consecuencia, ambas solicitudes de asignacion del nombre de dominio
en disputa se sustentan en derechos preexistentes, ya que el nombre de dominio
en disputa <plazatalca.cl> incluye la palabra PLAZA que corresponde a la marca
invocada por el Primer Solicitante y a la vez forma parte integrante de la marca
MALL PLAZA TALCA invocada por el Segundo Solicitante. Corresponde
entonces decidir si ello constituye o no una afectacion a los derechos de alguna
de las partes.

Que, desde la perspectiva del uso del nombre de dominio en disputa, el Primer
Solicitante es el unico técnicamente habilitado por NIC Chile para dar uso al
nombre de dominio disputado, y a la época de esta sentencia no existe uso del
mismo como sitio web, lo que consta a este sentenciador tras haber intentado

acceder a la URL <http://www.plazatalca.cl>, dejando testimonio en autos.

Que, en consecuencia, estando ambas solicitudes de asignacidén sustentadas en
derechos preexistentes y pertinentes de ambas partes, y sin que se haya dado
uso a dicho nombre de dominio, resulta forzoso concluir que no ha existido y no

existe afectacion actual a ninguno de los derechos invocados por las partes.

Que la demanda del Segundo Solicitante también se sustenta en la supuesta
infraccion a principios de competencia leal o ética mercantil. A este respecto, el
Primer Solicitante ha sostenido en autos que el nombre de dominio litigioso tiene
por objeto identificar un “proyecto de locales comerciales”, lo que no ha sido
acreditado, como si lo ha sido el hecho de que dicha parte es quimico
farmacéutico y que en tal calidad dirige y ha dirigido un laboratorio clinico
denominado “Centro de Laboratorios Plaza” en la localidad de Talagante desde el
ano 1985. Por su parte, el Segundo Solicitante es, como sefala el Segundo
Solicitante, una sociedad holding que agrupa a otras sociedades propietarias de
centros comerciales que operan bajo la marca Mall Plaza. En consecuencia, y
mas alld de proyectos comerciales no concretados del Primer Solicitante, no
existen otros antecedentes en autos acerca de otra actividad comercial
efectivamente ejercida en la actualidad por el Primer Solicitante, de manera tal
que no es dable sostener que exista actualmente una colisibn entre las
actividades comerciales desarrolladas por las partes. Por lo mismo, no es posible
concluir que mediante la Primera Solicitud se hayan afectado normas o principios

vinculados con la sana y leal competencia.
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12.-)

13.-)
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Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que
alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este
sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no
exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado de
manera incontrovertible una actuacién o finalidad que pueda estimarse contraria

a dicho valor.

Que la demanda del Segundo Solicitante también se sustenta en la infraccién a
normas sobre abusos de publicidad. Dado su tenor, la regla 14 RFR-CL, la causal
aqui analizada alcanza Unicamente a supuestos que contravienen normas
expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicacion
general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido.
En efecto, habiendo sido derogada la Ley N° 16.643 sobre «Abusos de
Publicidad», vigente a la dictacion de la RFR-CL, el texto legal que la sucedi6 es
la Ley N°® 19.733, sobre «Libertades de Opinién e Informacion y Ejercicio del
Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto
en analisis, ya que junto con regular la funcién periodistica y de los medios de
comunicacion social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la
aplicacién de dicha normativa tendria mayor operatividad si los hechos
analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal en analisis
apunta Unicamente a la solicitud de inscripcion misma, vale decir, al contenido del
SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el contenido
o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las
cuales, conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales
contemplados en la citada Ley N® 19.733. A este respecto sélo parecen resultar
aplicables las figuras tipicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber,
los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de
comunicacion social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un
medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté
contenida en el SLD mismo. Con arreglo al razonamiento precedente y conforme
al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante
la Primera Solicitud se contrarie alguna norma vigente sobre abusos de
publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la
expresion «plazatalca.cl» no es portadora de ningun significado injurioso o
calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre

publicidad abusiva que resulte aplicable.
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14.-)

15.-)

16.-)

Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla
14 RFR-CL —que recoge principios de prudencia y equidad que este arbitro
comparte— la controversia de autos debera resolverse entonces recurriendo
Unicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las
recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aqui determinar si existen
antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o
interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea

asignado de manera exclusiva.

Que la titularidad del Segundo Solicitante sobre su marca comercial MALL
PLAZA TALCA constituye a juicio de este sentenciador un antecedente
determinante para la resolucion de este litigio. En efecto, la citada marca
comercial MALL PLAZA TALCA, registro N°1.081.677, si bien fue registrada con
posterioridad a la fecha de presentacién de las solicitudes de asignacién del
nombre de dominio disputado, su fecha de presentacién a registro, esto es el 17
de octubre de 2011, es previa en mas de un afo a la fecha de la solicitud de
asignacioén presentada por el Primer Solicitante, esto es el 24 de diciembre de
2012, de manera que a esa fecha el Segundo Solicitante ya detentaba un interés
legitimo con relevancia juridica sobre el concepto MALL PLAZA TALCA. Si bien
es cierto que el Primer Solicitante no ha demostrado en autos la efectividad de
haber iniciado mediante actos concretos en el comercio el proyecto de locales
comerciales que se identificaria con el nombre de dominio disputado, existe en
todo caso una afectacion potencial a la marca MALL PLAZA TALCA del
Segundo Solicitante. Ello, por cuanto el nombre de dominio disputado
corresponde a la parte representativa de dicha marca, sin que el agregado MALL
permita evitar la necesaria asociacién que se producira entre dicho dominio y la
marca en analisis, maxime si dicho nombre de dominio pretende utilizarse para
identificar un conjunto de locales comerciales, como ha aseverado el Primer
Solicitante en autos. De este modo, resulta inevitable la potencial asociacion que
realizarian los consumidores o usuarios de Internet entre el nombre de dominio
litigioso y el Segundo Solicitante. Todo lo anterior, en base a razonamientos de
prudencia y equidad, lleva a preferir la pretension del Segundo Solicitante sobre
el nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio impugnado coincide con la parte representativa o
principal de la marca MALL PLAZA TALCA del Segundo Solicitante, mas no asi
con la marca PLAZA del Primer Solicitante, quien carece de derechos o intereses
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con relevancia juridica preexistentes sobre la palabra TALCA. En consecuencia,
existiendo tal vinculacién entre el derecho invocado por el Segundo Solicitante,
esto es la marca MALL PLAZA TALCA, y el nombre de dominio disputado
<plazatalca.cl>, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretension
del Segundo Solicitante.

17.-) Que no obstante lo anteriormente razonado, la marca PLAZA del Primer
Solicitante, para establecimiento comercial, es preexistente por décadas a la
marca MALL PLAZA TALCA, de acuerdo a lo antecedentes de autos, y también a
la marca PLAZA TALCA antes registrada a nombre del Segundo Solicitante. Por
otro lado, a la fecha de presentacion de la Primera Solicitud, no existian registros
marcarios para la marcas PLAZA TALCA ni MALL PLAZA TALCA, de manera
que debe concluirse entonces que la Primera Solicitud no ha sido presentada de
mala fe, debiendo desestimarse por lo mismo dicho capitulo contenido en la
demanda del Segundo Solicitante.

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

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

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

SE RESUELVE:

.- Acoger la demanda deducida por Plaza Oeste S.A. y, en consecuencia, rechazar
la solicitud de asignacion del nombre de dominio <plazatalca.cl> presentada por
dona Purisima Hadad Olave, ordenando su eliminacién.

Il.-  Rechazar la demanda deducida por dofa Purisima Hadad Olave.

[ll.-  Asignar el nombre de dominio <plazatalca.cl> a Plaza Oeste S.A.

IV.- No condenar en costas a dona Purisima Hadad Olave.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N° 6-99-13.

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