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Fallo arbitral por dominio “portaldechicureo.cl” 

 

LUIS ESTEBAN ARCE VALENZUELA  

 

-v- 

 

HORST PAULMANN KEMNA. REP SARGENT &KHRAHN 

 

Juez Arbitro 

Ricardo Sandoval López 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Santiago, a  21 de Julio de 2009 

VISTO: 

PRIMER0: Que por oficio 0F 10261, de 4 de marzo de 2009, el cual rola 

a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como 

Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio  

“portaldechicureo.cl”;  

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son 

partes en dicho conflicto LUIS ESTEBAN ARCE VALENZUELA, Rut Nº 

09.980.010-0, domiciliado en Curicó 101, Dep.. 21, Santiago, quien 

tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio 

“portaldechicureo.cl”, el cual pidió a su favor el día 8 de Octubre de 

2008, a las 16:56:32 horas GMT., y HORST PAULMANN KEMNA, Rut 

Nº 03.294.888-K, representado por Sargent & Krahan, ambos 
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domiciliados para estos efectos, en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, 

Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo 

nombre de dominio “portaldechicureo.cl”, el cual pidió a su favor el día 

17 de Octubre de 2008,  a las 20:42:58 horas GMT. 

TERCERO: Que por resolución de fecha 05 de marzo de 2009, la cual 

rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo 

fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una 

audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 24 de 

Marzo de 2009, a las 11:30 horas. 

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente 

fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los 

comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de 

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente. 

QUINTO: Que el día 24 de Marzo de 2009, tuvo lugar el comparendo 

decretado con la asistencia de don LUIS ESTEBAN ARCE 

VALENZUELA, primer solicitante del nombre de dominio, quien 

compareció personalmente y HORST PAULMANN KEMNA, 

representado por don FELIPE FERNANDEZ GONZALEZ, de SARGENT & 

KRAHN. El árbitro procedió a calificar la personería de los 

comparecientes y la consignación decretada, estimando ambas 

suficientes y acto seguido de común acuerdo se y fijaron las normas de 

procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta 

del acta levantada al efecto y que rola a fojas 27 de autos. 

SEXTO: Que por resolución de fecha 25 de Marzo de 2009, se notificó a 

las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.  

SÉPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 29, de autos, la parte de 

HORST PAULMANN KEMNA, solicitó la asignación del nombre de 
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dominio “portaldechicureo.cl” a su favor aduciendo las siguientes 

razones de hecho y derecho: 

1. Que el grupo CENCOSUD S.A. es una  de las compañías mas grandes 

del país especializada en el desarrollo, comercialización y administración 

de grandes centros comerciales, combinando el sentido de servicio con 

el respeto a la comunidad y, como lider en la industria del retail tiene 

presencia en los negocios de supermercados, hipermercados y centros 

comerciales. En este último rubro de actividad  ha construido los centros 

comerciales denominados “EL PORTAL DEC ESCOBAR” en Buenos Aires, 

“EL PORTAL DE LA PATAGONIA, en Neuquén, EL PORTAL DE LOS ANDES 

en Mendoza y en Chile el “EL PORTAL de RANCAGUA,  en la VI Región; 

El PORTAL DE LA REINA, en Santiago, “El PORTAL DE TEMUCO” en la 

ciudad del mismo nombre; “EL PORTAL DE VALPARAISO, en ese puerto; 

“EL PORTAL DE ANTOFAGASTA”, en esa ciudad; “El PORTAL de la 

DEHESA, en Santiago. Indica también que  tiene un megaproyecto  de 

centro comercial, avaluado en 93 millones de dólares, en una superficie 

de 13 hectáreas,  el cual se construirá a partir de 2010, en varias 

etapas, denominado PORTAL DE CHICUREO, denominación idéntica al 

nombre de dominio en conflicto. 

2. Agrega que HORST PAULMANN KEMNA,   como parte de la estrategia 

para llegar a diversos mercados  y proteger sus inversiones, cuenta con 

marcas registradas ante el INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL, dentro de las cuales se encuentran una familia de 

registros marcarios que se estructuran sobre la base de la expresión 

“PORTAL” y “PORTAL DE”, seguida del nombre de una ciudad, comuna o 

lugar determinado donde se encuentra el centro comercial. Entre dichas 

marcas registradas destaca la Nº 828.320, “PORTAL CHICUREO”, mixta, 

parea distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34, en la 

Región Metropolitana; “PORTAL LA DEHESA, mixta para distinguir 



 4 

establecimiento comercial en las clase 1 a 34, en le Región 

Metropolitana. Que otro tanto ocurre con los registros marcarios 

“PORTAL LA REINA”; “PORTAL PROVIDENCIA”;  “PORTAL CHILLAN”; 

“PORTAL EL LLANO”; “PORTAL LA ARAUCANIA”; “PORTAL QUILICURA!; 

“PORTAL RANCAGUA”; “PORTAL TEMUCO”; “PORTAL VALPARAISO”; 

“PORTAL VIÑA”; “PORTAL LA FLORIDA”; “PORTAL ANTOFAGASTA”, 

“PORTAL LA COSTANERA”, PORTAL LA SRENA”; “PORTAL CONCEPCION”, 

“PORTAL LAS CONDES”; “PORTAL VITACURA”, “PORTAL MAIPU”; 

PORTAL UILLOTA”; “PORTAL BIO BIO” en las regiones, provincias, 

comunas y lugares respectivos. 

3. Señala asimismo que es reconocida y la lógica la actitud de los 

usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les 

son conocidos o familiares, de manera que un usuario asociaría el 

nombre de dominio “portaldechicureo.cl” a una página Web que diga 

relación  con los centro comerciales de los cuales es propietario la parte 

de HORST PAULMANN KEMNA. Además, destaca que el empresario 

demandante es titular de una familia de nombre de dominio que se 

estructuran sobre la expresión “PORTAL y “PORTAL DE”, seguida del 

nombre de la ciudad, comuna o lugar donde se encuentra el centro 

comercial de su propiedad, entre los cuales destacan 

“elportaldechicureo.cl”; “portaldechillan.cl”; “portalconcepción,cl”, 

“portalviñadelmar.cl”;“portalarica.cl”;portalvalparaiso.cl”;”portaltemuco.

cl”;“portalrancagua.cl”;“portaliquique.cl;“portalcopiapo.cl”;“portalataca

ma.cl”;“portillareina.cl”;“portalladehesa.cl”;“portallascondes.cl;“portalvit

acura.cl”; “portalbarenechea.cl” y “portalprovidencia.cl”. 

4. Asimismo demuestra la vinculación del nombre de dominio 

portaldechicuero.cl y el empresario segundo solicitante ya nombrado, 

toda vez que a través de la compañía CENCOSUD S.A., de la cual es  

accionista mayoritario, ha desarrollado a lo largo de Chile y en el 
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extranjero, una serie de centros comerciales que son reconocidos por el 

público por el término “PORTAL”  y “PORTAL DE”, seguido del nombre de 

la ciudad, comuna, región o lugar donde se encuentran. Las marcas y 

los nombres de dominio que identifican a dichos centros comerciales 

están inscritas en el INAPI y en NIC Chile, respectivamente. Indica que 

en el caso sub lite, el primer solicitante, demandado en este caso, se 

limitó tan sólo a pedir un nombre de dominio prácticamente idéntico a la 

marca registrada y al nombre de dominio  ya inscrito, como se 

demuestra con la simple comparación : portal chicureo marca de Horst 

Paulmann Kemna; “portaldechicureo.cl”, el nombre de dominio en 

conflicto y “elportaldechicureo.cl” nombre de dominio inscrito por la 

parte  demandante. 

5. Que acompaña, con citación de la contraria los siguientes 

documentos: 

1. Copia  de los certificados de registro marcario 

individualizados en número romano III, de la demanda de 

autos;  

2 Copia de los documentos de www.nic.cl en los cuales se da 

cuenta de la titularidad de los nombres de dominio del 

demandante, indicados en el número romano IV de su 

demanda; 

3. Impresión del sitio web www.chicureonews.cl,  donde relata 

las características  del proyecto inmobiliario y su tramitación 

administrativa. 

4. Impresión  del sitio web www.capital.cl en donde aparece el 

reportaje acerca  de la edificación de centro comercial 

“Portal Chicuero” 
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5. Impresión del sitio web www.e-seia.cl  el cual tiene la ficha 

del proyecto “Mall Portal Chicureo” donde presenta la 

descripción  y trámites administrativos para su aprobación. 

6. Impresión del sitio web www.skyscrapercity.com, donde 

aparece una descripción de las cuatro etapas de 

construcción del Portal Chicureo; 

7. Impresión del sitio web 

www.chicureonews.cl/images/strories/Comercio/Cencosud/c

encomain.jpg, en donde aparece una fotografía del proyecto  

Portal de Chicureo. 

8. Impresión del sitio web www.emol.com, en donde aparece 

un artículo de prensa de fecha 25 de Agosto de 2007, en 

donde menciona varios proyectos de construcción de 

centros comerciales de mi mandante, entre ellos Portal 

Chicureo. 

9. Impresión del sitio web www.emol.com, en donde aparece 

un artículo de prensa de fecha 19 de Diciembre de 2008, en 

donde destaca la inversión de mas de US$94 millones en la 

construcción del centro comercial Portal de Chicureo y 

describe sus etapas de edificación. 

10. Impresión del sitio web www.chicureo.com, en donde 

destaca la gran inversión destinada a la construcción del 

Portal de Chicureo y el tratamiento administrativo en la 

obtención del permiso de edificación. 

11. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de 

dominio “viñasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de 2006, 

en donde se reconoce la importancia de la protección de las 

marcas registradas en Internet. 
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OCTAVO: Que por resolución de fecha 13 de Abril de 2009, notificada 

con la misma fecha, la cual rola a fojas 147 de autos, se tuvo por 

presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte 

de HORST PAULMANN KEMNA, y se confirió traslado al primer 

solicitante. 

NOVENO:  Que la contestación de la demanda fue evacuada en rebeldía 

del primer solicitante. 

DECIMO: Que con fecha  de 29 junio de 2009, la parte de HORST 

PAULMANN KEMNA, acompaña, con citación, los siguientes 

documentos: 

1. Impresión del artículo “Dictan observaciones a evaluación 

Mall Portal Chicureo”, publicado en sitio web www.capital.cl 

en el cual se señala que la construcción de este nuevo  mall 

corresponde a HORST PAULMANN KEMNA. 

2. Impresión de artículo “Chicureo gana terreno y ventas de 

casas están en alza por nuevos accesos” publicado en sitio 

web www.portalinmobiliario.cl, donde se da cuenta que de la 

construcción de un centro comercial en Chicureo a cargo de 

mi representado. 

3. Impresión de artículo “Cencosud planea inversión de US$93 

millones en mall en Chicureo” publicado en sitio web 

www.latercera.com donde se señala la fuerte inversión que 

importará la construcción de Portal de Chicureo. 

4. Impresión del sitio web www.plataformaurbana.cl, en el cual 

aparece la fotografía del proyecto “Portal de Chicureo”, de 

mi mandante. 



 8 

5. Impresión de artículo “Cencosud (Jumbo) realiza millonaria 

inversión para construir en Chicureo” publicada en sitio web 

www.chicureonews.cl donde se señala que los  proyectos de 

Horst Paulmann, dentro de los cuales se encuentra en 

“Portal Chicureo”, han sido registrados como marcas 

comerciales. 

6. Impresión de artículo “Cencosud evalúa la construcción de 

cinco nuevos malls en Chile”, publicado en sitio web 

www.seconstruye.com donde se señala que “la compañía 

liderada por Horst Paulmann evalúa la construcción de cinco 

nuevos centros comerciales repartidos entre Santiago, 

Antofagasta, Quilpue y Osorno.  Como parte del proceso, 

Cencosud inscribió en el registro de marcas los nombre 

Portal Antofagasta, Portal Belloto, Portal Chicureo, Portal 

Osorno y Portal Vitacura”. 

7. Impresión del sitio web www.elinformatorio.com, en el cual 

aparece un artículo que informa de la inversión de mi 

representado para ampliar el “Portal Patagonia”, lo que da 

cuenta del uso de dicha expresión para nombrar sus 

proyectos.  

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 10 de Junio de 2009, que rola 

a fojas 156,  se recibió la causa a prueba, fijando como hechos 

substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o 

interés de las partes en el nombre “portaldechicureo.cl” y “utilización 

efectiva que las partes han hecho del nombre “portaldechicureo.cl”. 

DUODECIMO: Que durante el término probatorio, ninguna de las partes 

presentó probanzas en especial, constando solo los documentos 

acompañados en la demanda de mejor derecho por parte de HORST 
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PAULMANN KEMNA, los cuales se tuvieron por presentados con 

citación de parte contraria, no siendo objetados dentro del plazo 

respectivo. 

DECIMOTERCERO: Que por resolución de fecha 2 de Julio de 2009, 

notificada ese mismo día, la cual rola a fojas 178 de autos, se fijó el 

plazo de cinco días para observaciones a la prueba rendida y a otros 

aspectos del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por 

ninguna de  las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar 

sentencia.  

DECIMOCUARTO:   Como fundamentos de derecho de su libelo señala 

el criterio de titularidad sobre las marcas comerciales y su relación con 

los nombres de dominio;  la Política Uniforme de Resolución  de 

Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) desarrollada por ICANN, el 

Informe final de la OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con la 

UDRP y el Reglamento de Mediación y Arbitraje de NIC Chile, que siendo 

conocidos estimo no es del caso reproducir en este fallo. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el 

sentido de que posee y es titular de las marcas comerciales destinadas a  

proteger sus inversiones, que están registradas en el INSTITUTO 

NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, dentro de las cuales se 

encuentran una familia de registros marcarios que se estructuran sobre 

la base de la expresión “PORTAL” y “PORTAL DE”, seguida del nombre 

de una ciudad, comuna o lugar determinado donde se encuentra el 

centro comercial. Entre dichas marcas registradas destaca la Nº 

828.320, “PORTAL CHICUREO”, mixta, parea distinguir establecimiento 

comercial en las clases 1 a 34, en la Región Metropolitana; “PORTAL LA 

DEHESA, mixta para distinguir establecimiento comercial en las clase 1 
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a 34, en le Región Metropolitana. Que otro tanto ocurre con los registros 

marcarios “PORTAL LA REINA”; “PORTAL PROVIDENCIA”;  “PORTAL 

CHILLAN”; “PORTAL EL LLANO”; “PORTAL LA ARAUCANIA”; “PORTAL 

QUILICURA!; “PORTAL RANCAGUA”; “PORTAL TEMUCO”; “PORTAL 

VALPARAISO”; “PORTAL VIÑA”; “PORTAL LA FLORIDA”; “PORTAL 

ANTOFAGASTA”, “PORTAL LA COSTANERA”, PORTAL LA SERENA”; 

“PORTAL CONCEPCION”, “PORTAL LAS CONDES”; “PORTAL VITACURA”, 

“PORTAL MAIPU”; PORTAL QUILLOTA”; “PORTAL BIO BIO” en las 

regiones, provincias, comunas y lugares respectivos, los documentos 

que acreditan las marcas indicadas  rolan de fojas 41 a 107; que es, 

además, titular del dominio  “elportaldechicureo.cl”; “portaldechillan.cl”; 

“portalconcepción,cl”, “portalviñadelmar.cl”; “portalarica.cl”; 

portalvalparaiso.cl”; ”portaltemuco.cl”; “portalrancagua.cl”; 

“portaliquique.cl; “portalcopiapo.cl”; “portalatacama.cl”; 

“portillareina.cl”; “portalladehesa.cl”; “portallascondes.cl; 

“portalvitacura.cl”; “portalbarenechea.cl” y “portalprovidencia.cl”. Todos 

los documentos que no han sido controvertidos por el demandado, 

permiten considerar razonablemente que el segundo solicitante, HORST 

PAULMANN KEMNA, tiene derechos sobre el  nombre de dominio a su 

favor sobre el nombre “portaldechicureo.cl”. 

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse 

que el primer solicitante, don LUIS ESTEBAN ARCE VALENZUELA,  

con domicilio calle Curico 101 Dpto. 21 en la ciudad de Santiago, tiene 

la calidad de particular, puesto que ello no ha sido controvertido en 

autos. 

TERCERO: Que  recibida la causa a prueba, el primer  solicitante no 

rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus 

intereses  relativos  al nombre “portaldechicureo.cl”, el segundo 

solicitante presentó documentos, que se consideran abundantes y 
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calificados  que prueban la utilización efectiva que ha hecho del mismo, 

documentos que no fueron objetados dentro de plazo  de citación. 

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse 

que el primer solicitante LUIS ESTEBAN ARCE VALENZUELA, no ha 

acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre 

“portaldechicureo.cl”.  

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los 

derechos marcarios esgrimidos por el segundo solicitante, esto es, 

HORST PAULMANN KEMNA, sobre el nombre “portaldechicureo.cl” 

constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio 

“portaldechicureo.cl”. 

 

 

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se 

aplica por regla general el principio “first come, first served”, el mismo 

no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas 

tramitadas sin oposición de la parte contraria, como es en este caso. 

Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta, 

tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a 

quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio 

antes señalado. El valor absoluto del este principio se verifica en 

aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde 

probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en 

su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de 

derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un 

principio, esto es; “first come, first served”. En consecuencia, en el caso 

sub lite ello no ocurrió, toda vez que solo una de las partes, HORST 

PAULMANN KEMNA, presentó prueba de su mejor derecho como 

segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión. 
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SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a 

este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho 

por los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió. 

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio 

“portaldechicureo.cl” por parte del primer solicitante constituye, por lo 

expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre 

dicho nombre de dominio. 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 

1, sobre procedimiento de  Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, 

 

 

RESUELVO: 

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “portaldechicureo.cl” al 

segundo solicitante, esto es, HORST PAULMANN KEMNA. 

SEGUNDO: Que no se condena en costas al demandado, por haber 

tenido motivos plausibles para litigar. 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC 

Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su secretario y dos 

testigos.  

Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de 

eventuales recursos. 

 

 

 

Ricardo Sandoval López 

                                         Juez Arbitro 
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Julia Valenzuela  del Valle                                Marcy Navarro Puentes 

 R.U.T. 4.831.827-4                                          R.U.T. 7.189.578-5 

        Testigo                                                          Testigo 


