Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva
Juicio por nombre de dominio taxismallplaza.cl

Santiago, 15 de noviembre de 2007.

VISTOS:

Primero: Que por oficio OF07835 de 7 de agosto de 2007, el cual
rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacién
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de
dominio “taxismallplaza.cl”.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto Sociedad Méndez y Rivera Limitada,
representado por don Marcelo Villalobos, ambos domiciliados en
Janequeo 2151, Concepcidén, quien tiene la calidad de primera
solicitante del nombre de dominio taxismallplaza.cl, el cual pidié a su
favor el dia 25 de mayo de 2007 a las 18:36:02 GMT y Plaza Oeste
S.A., representada por Estudio Silva & Cia., en la persona de Johanna
Calderén, ambos domiciliados en calle Hendaya 60, Piso 4, Las
Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del
mismo nombre de dominio taxismallplaza.cl, el cual pidié a su favor
el dia 05 de junio de 2007, a las 15:01:36 GMT.

Tercero: Que por resolucion de fecha 08 de agosto de 2007, la cual
rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptdé el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 16 de agosto de 2007 a las 09:20 horas.

Cuarto: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile por
correo electrénico con firma digital con fecha 09 de agosto de 2007, y
con fecha 10 de agosto de 2007, segun consta de los comprobantes
de envio por correo certificado que rolan a fojas 8 de autos.

Quinto: Que el dia 16 de agosto de 2007 tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de de don Ricardo Montero Castillo, por
la segunda solicitante, y en rebeldia de la primera solicitante,
procediendo el Arbitro a establecer las normas de procedimiento a las
gue se cefiria la controversia, todo ello segun consta del acta
levantada al efecto, la cual rola a fojas 16 de autos.

Sexto: Que con fecha 10 de agosto de 2007 fueron notificadas a las
partes las resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 16, segun
consta del atestado de fojas 18.

Séptimo: Que por escrito de fecha 30 de agosto de 2007, el cual rola
a fojas 19 de autos, la parte de Plaza Oeste S.A., representada por
don Rodrigo Ledn Urrutia, solicitdé la asignacion del nombre de
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dominio taxismallplaza.cl invocando los siguientes argumentos: que
Plaza Oeste S.A. es una destacada y ampliamente posicionada
empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile una
gran cantidad de establecimientos comerciales, dentro de los cuales
se ofrecen todo tipo de servicios. Que dado el caracter que poseen los
servicios entregados por la parte, ésta se ha preocupado de
resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las
empresas lideres en su rubro. En este sentido, y con el objetivo de
obtener un adecuado resguardo, protegid como marcas comerciales,
de acuerdo a la ley N© 19.039 de Propiedad Industrial, diversos
conceptos, entre los cuales se pueden senalar: Mall Plaza, Mall Plaza
Center; Mall Plaza Central; Mall Plaza del Trébol; Mall Plaza Norte;
Mall Plaza Oeste, etc. Que ademas de las marcas comerciales que
contienen la expresion Mall Plaza, tiene también diversos nombre de
dominio que contienen dicha expresidn, y es titular o ha solicitado los

nombres de dominio .CL.: Mallplazachile;  Mallplazacolon;
Mallplazacordillera; Mallplazacurico; Mallplazadelmueble;
Mallplazadelosrios; Mallplazaegana; Mallplazaelizondo;

Mallplazaeltrebol; Mallplazaeste; Mallplazavirtual; Mallplazayungay.
Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe
usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos
juridicos para evitar la peor lacra que pueda afectar a una marca
comercial, que la doctrina internacional marcaria denomina la
confusion y la dilucion marcaria. Que, en este caso, don Carlos
Santander Castro (sic) ha incurrido precisamente en esta conducta, al
concebir el nombre de dominio solicitado en funcidon de la parte,
vinculandolo a una marca comercial como lo es “Mall Plaza”. Que las
expresiones taxismallplaza.cl y mallplaza, son mas que semejantes y
a simple vista es facil advertir que la presencia de la palabra principal
en el dominio solicitado en autos es Mallplaza, siendo la misma
expresion registrada como marca comercial por la parte. Que es del
todo evidente que se hara uso de la expresién Mall Plaza para efectos
de atraer clientela a un servicio de taxis en base a la marca famosa
de la parte Mallplaza. Cita los articulos 14 y 22 del Reglamento Nic
Chile. Hace el siguiente analisis, que grafica la postura de la parte:
TAXISMALLPLAZA.CL (Nombre de dominio solicitado). MALLPLAZA
(Marca registrada). Manifiesta que el punto central de Ia
argumentacion es que la identidad de una organizacién, por ley y por
sentido comun, sélo debe ser administrada por ella misma,
resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que
utilicen la identidad y marcas mas emblematicas de las distintas
corporaciones. Que, de acuerdo al orden publico econémico, los
consumidores deben distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el
mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de
concederse el dominio de autos a la contraria. Invoca jurisprudencia
arbitral en los casos mallplazaegana.cl y mallplazachile.cl. Concluye
con que, en suma, buena fe, interés legitimo, marcas comerciales,
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nombres de dominio vy, presencia comercial, trayectoria vy
posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son
elementos que perfilan a la parte como titular de “un mejor derecho”
para optar al dominio en cuestion, en mérito de lo cual solicita se le
conceda el registro del nombre de dominio, con costas.

Octavo: Que por resolucién de fecha 31 de agosto de 2007, la cual
rola a fojas 93 de autos, notificada a las partes con esa misma fecha,
el tribunal confirié traslado de la demanda, el que fue evacuado en
rebeldia.

Noveno: Que por resolucion de fecha 07 de septiembre, la cual rola
a fojas 94 de autos, se recibié la causa a prueba, fijdndose como
hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la denominacién
“taxismallplaza” o en sus componentes; 2.- Utilizacion efectiva que
las partes han realizado, realizan actualmente o realizardn en el
futuro, fundada esta ultima en hechos y en proyectos concretos, de la
denominacién “taxismallplaza” o de sus componentes.

Décimo: Que durante el juicio se rindieron las siguientes pruebas:
Por la parte de Plaza Oeste S.A.: 1.- Reporte de marcas comerciales
con la expresion Mall Plaza (fs. 33 a 71); 2.- Reporte de nombres de
dominio con la expresion Mall Plaza (fs. 72 a 73); 3.- Copias de las
sentencia dictadas en los procesos por dominio mallplazaegana.cl (fs.
74 a 84) y mallplazachile.cl (fs. 85 a 92).

Por la parte de Sociedad Méndez y Rivera Limitada no se rindieron
pruebas.

Undécimo: que por resolucién de fecha 2 de noviembre de 2007,
notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 100
de autos, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompanados en tiempo y forma los documentos
referidos en el acapite décimo de la parte expositiva, éstos no fueron
impugnados, razén por la cual debe tenérselos y se los tiene por
reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en
el considerando primero anterior y de lo alegado por las partes, que
la posicion de los litigantes de este juicio en relacion con el nombre
de dominio en disputa es la siguiente: La primera solicitante,
Sociedad Méndez y Rivera Limitada, acredité ser la primera solicitante
del nombre de dominio, y estar amparada por ello por la presuncion
de buena fe de su solicitud conocida bajo el principio “First come, first
served”, la cual no es, sin embargo, una presuncion de Derecho y
puede ceder ante prueba en contrario. La segunda solicitante, Plaza
Oeste S.A., acreditdé por su parte ser titular de 490 marcas
comerciales que incluyen la expresién “Mall Plaza”, de 16 nombres de
dominio que incluyen analoga expresion, e invocd la fama vy
notoriedad de dicho signo marcario en el medio nacional, lo cual se
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tiene por comprobado dado que se trata de una expresidon que es
objeto de activa campafa de publicidad, y conocida corrientemente
por el publico consumidor del pais.

Tercero: Que con el mérito de lo antes considerado, y en especial
tomando en consideracion los puntos del auto de prueba de fojas 94,
cabe sefialar que solo la segunda solicitante, Plaza Oeste S.A., rindid
pruebas al tenor del mismo, y que es un hecho evidente que la
expresion en disputa se estructura y distingue por el componente
“Mall plaza”, lo cual hace también plausibles los riesgos de confusidn
y dilucién marcarios denunciados por la demandante.

Cuarto: Que, en consideracién a todo lo anterior, el Tribunal
reconocera el mejor derecho de la demandante y segunda solicitante
al nombre de dominio en disputa, y acogerd por consiguiente su
demanda, en la forma y términos que se sefalan en lo resolutivo de
la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del
anexo 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Plaza Oeste S.A.
en contra de Sociedad Méndez y Rivera Limitada, y se asigna el
nombre de dominio taxismallplaza.cl a favor de Plaza Oeste S.A., con
costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y ala Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario
Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos,
o por dos testigos de actuacién; comuniquese a las partes y a Nic
Chile por correo electronico para fines informativos y remitase el
expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I.
14.347.431-3 y doAa Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



