Ref. sentencia conflicto amirazofri.cl

Partes: Oscar Mollo Molina (NO VALIDADO)
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S A

Santiago, uno de marzo de dos mil diez,
Vistos:

1.- OFICIO OF11523, de fecha 29 de Octubre de 2009, de fojas 1, por el que NIC Chile designa a la
suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto por asignacién del nombre de dominio
amirazofri.cl suscitado entre Oscar Mollo Molina (NO VALIDADO), RUT: 21.773.074-0, domiciliado en
Manzana 5 Galpén 10 Recinto Amurallado Zona Franca, lquique, lquique y ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S A, RUT: 70.285.500-4, representada por ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA., domiciliada
en Alonso de Cérdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacion a una audiencia de conciliacion y/o fijacién
del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificacion de fojas 4 vuelta.

3.- Personeria, patrocinio, poder y delegacion de poder, presentados por el segundo solicitante, que
constan de fojas 5 a 7 y acta de fojas 8, en que consta la realizacién de la audiencia decretada en
autos, con la sola comparecencia del segundo solicitante, por lo que no fue posible el llamado a
conciliacion, procediéndose derechamente a la fijacion del procedimiento arbitral.

4.- Alegacién de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 9 en que solicita le sea asignado el
nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos hecho y de derecho: Sostiene
qgue los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar
diversos productos y servicios que son ofrecidos en el mercado. Agrega que, a diferencia de los
registros marcarios, no pueden existir dos dominios idénticos en un mismo registro. Agrega que la
doctrina nacional y extranjera, plasmada en la jurisprudencia de los arbitros de NIC Chile, considera
que existe una estrecha relacidon entre nombres de dominio y marcas comerciales y que los conflictos
por asignacién de nombres de dominio deben ser resueltos atendiendo a la titularidad de registros
marcarios del signo pedido como dominio.

En cuanto a las normas aplicables, invoca la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP);
a nivel nacional, por analogia, las normas de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, la ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de
Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile.

En cuanto a la UDRP sefiala que ésta reconoce como aspecto fundamental para resolver conflictos de
dominio la titularidad de registros marcarios para el signo respectivo. Asi se consagra en su titulo
preliminar que dispone que se considerard como fundamento para iniciar un procedimiento de
disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Al respecto seiiala que
ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mas autoridad en la materia, por cuanto es la reunién de
comunidades participantes en internet de mayor envergadura, reuniendo a asociaciones
profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

Luego sefala que Zofri es el Unico centro comercial de Chile libre de impuestos, contando con mas de
400 locales comerciales, bancos, correos, una moderna plaza de comidas, etc. Tiene una superficie de
mas de 30.000 metros cuadrados, proyectandose como el Centro Comercial de Zona Franca mas
importante de Sudamérica, con mas de 5 millones de visitas al afio. Tiene distribuidores oficiales para
Chile de importantes marcas, como Sony, Pioneer, Paco Rabanne, Hugo Boss, entre otras. Cuenta con
un area exclusiva de venta de repuestos y accesorios para vehiculos y un edificio para la venta de



automoviles nuevos. Combina el comercio con la entretencién, entregando una variada oferta de
eventos culturales, espacios para exposiciones y ferias artesanales.

En cuanto a la titularidad marcaria, senala que es titular de los siguientes registros marcarios:
561.118, ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clases 35, 39 y 42; 583.337, MUNDO ZOFRI REVISTA MALL
ZOFRI, clase 16; 622.378, ZOFRI Y ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clase 38; 624.887, FIZOFRI, clase 35;
627.239, ZA ZOFRIAUTOS, clase 35; 628.177, ZOFRI-TECH, clase 42; 635.222, ZOFRI, clase 35; 648.015,
CREDIZOFRI, clase 9; 650.793, CREDIZOFRI, clases 35 y 36; 655.399, ZONA FRANCA DE IQUIQUE;
655.400, ZONA FRANCA DE IQUIQUE; 655.404, ZONA FRANCA DE IQUIQUE; 655.405, ZONA FRANCA
DE IQUIQUE; 655.409, ZOFRISA; 655.412, ZOFREE IQUIQUE; 681.919, ZOFRI EVENTOS, clases 43 y 41;
681.920, ZOFRI CONVENCIONES, clases 43 y 41; 772.611, ZOFRI-COMEX, clase 35; 792.038, ZOFRI
S.A., clase 39; 831.025, ZOFRI PART, clase 36; 837.808, CLZ CENTRO LOGISTICO ZOFRI, clase 39.
Menciona que tiene las siguientes inscripciones de dominio: MALLZOFRI.CL; ZOFRI.CL;
AUTOSZOFRI.CL; TODOZOFRI.CL; ZOFRIONLINE.CL; ZOFRIIQUIQUE.CL; ZOFRINET.CL; MUNDOZOFRI.CL;
ZOFRI.COM; MUNDOZOFRI.CL; ZOFRIMARKET.CL; ZFRANCA.CL; ZOFRICHILE.CL; TIENDAZOFRI.CL;
PUBLIZOFRI.CL; COMPRAENZOFRI.CL; EXPOZOFRI.CL; TODOZOFRI.CL, COMPRASENZOFRI.CL;
ZONAFRANCA.CL.

El segundo solicitante sefala que es evidente la propiedad que tiene sobre el signo Zofri, ddndole el
poder mas amplio, facultdndolo para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el
bien es capaz de proporcionar. Argumenta que esta propiedad estd amparada por la Constitucion en
su articulo 19 N° 25 y por el Cadigo Civil en su articulo 584, normativa que le garantizan los derechos
de propiedad intelectual e industrial que detenta. A través de esta presentacidn reivindica su mejor
derecho de inscribir el dominio en disputa.

Sefiala que la fama y notoriedad alcanzada por la marca es gracias a la calidad del producto y a una
ingente inversion publicitaria que hace cada afio Zofri. Por esto, cualquier semejanza con el signo del
segundo solicitante llevaria a confusiones innecesarias para los consumidores, provocandole
perjuicios econdmicos, con beneficios ilegitimos para un tercero.

Agrega que el concepto amirazofri es grafica y fonéticamente similar al concepto Zofri. Ahora, este
signo es similar a las marcas secundarias ya sefialadas del segundo solicitante.

Sostiene que el primer solicitante ejerce actividades comerciales en el recinto Zofri, por lo que a su
juicio, si se le signara el dominio se produciria muchas confusiones entre los consumidores, quienes
van a ingresar a esta pagina creyendo que es una pagina oficial de la Zona Franca de Iquique, con la
consiguiente distorsidon en el mercado y la dilucién de las marcas principales y secundarias de Zofti.
Agrega que el primer solicitante no tiene relacién alguna con el nombre de dominio solicitado, por lo
que no puede ni podrd acreditar ningun derecho ni societario ni marcario sobre el dominio en
cuestion.

Invoca ademas el criterio de la titularidad de Marcas Comerciales. Sostiene al respecto que esa parte
es quien tiene marcas comerciales registradas con el término “Zofri”, no asi el primer solicitante. Zofri
es el término grafico y fonético mas destacado del concepto solicitado, sin que la palabra “amira”
logre dar distintividad. El signo pedido produce la dilucién marcaria del signo Zofri. Asimismo esgrime
el criterio de la notoriedad del signo pedido: en el sentido que los productos y servicios de la Zona
Franca de Iquique son ampliamente conocidos a nivel nacional. En tercer lugar alude al criterio de la
buena fe: en tanto que esa parte es duefio de registros marcarios y es quien esta de buena fe
respecto al dominio de autos.

Estima en consecuencia que es esa parte la que tiene un mejor derecho para que se le asigne el
dominio en disputa, sobre todo si el primer solicitante no puede acreditar algin derecho sobre el
dominio amirazofri.cl, dominio que no corresponde ni a su nombre ni a una marca comercial inscrita.
Sefiala que el segundo solicitante pidié el dominio amparado en los principios mas estrictos del “fair
use”, de la ética, buenas costumbres mercantiles, del mejor derecho que le asiste para obtener que le
sea asignado el dominio en disputa.

Finaliza su presentacion pidiendo que se le asigne el dominio, con expresa condena en costas
procesales y personales en que incurrid el segundo solicitante. Esto uUltimo lo solicita por cuanto el
primer solicitante no tiene motivos plausibles para inscribir este nombre de dominio, ya que es



evidente su mala fe al intentar usar sin el consentimiento del segundo solicitante una expresion
renombrada. Esta ultima solicitud la basa en las normas que gobiernan el arbitraje en el Reglamento
de NIC Chile, y disposiciones generales consagradas en el Cédigo de Procedimiento Civil, articulos 138
y siguientes.

6.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante presentd prueba documental
consistente en: a) De fojas 14 y 15 acompanid Informe de Registros Marcario de la Marca Zofri S.A.,
que se detalla: i.- 561.118, ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clases 35, 39 y 42, fecha 09.02.2000; ii.-
583.337, MUNDO ZOFRI REVISTA MALL ZOFRlI, clase 16, fecha 23.11.2000; iii.- 622.378, ZOFRI Y ZONA
FRANCA DE 1QUIQUE, clase 38, fecha 13.02.2002; iv.- 624.887, FIZOFRI, clase 35, fecha 18.03.2002; v.-
627.239, ZA ZOFRIAUTOS, clase 35, fecha 10.04.2002; vi.- 628.177, ZOFRI-TECH, clase 42, fecha
19.04.2002; vii.- 635.222, ZOFRI, clase 35, fecha 05.07.2002; viii.- 648.015, CREDIZOFRI, clase 9, fecha
07.11.2002; ix.- 650.793, CREDIZOFRI, clases 35y 36, fecha 02.12.2002; x.- 655.399, ZONA FRANCA DE
IQUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003; xi.- 655.400, ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clase 90, fecha
21.01.2003; xii.- 655.401, ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003; xiii.- 655.402, ZONA
FRANCA DE IQUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003; xiv.- 655.403, ZONA FRANCA DE 1QUIQUE, clase 90,
fecha 21.01.2003; xv.- 655.404, ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003; xvi.- 655.405,
ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clase 36, fecha 21.01.2003; xvii.- 655.405, ZONA FRANCA DE IQUIQUE,
clase 36, fecha 21.01.2003; xviii.- 655.406, ZONA FRANCA DE 1QUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003;
Xix.- 655.407, ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003; xx.- 655.408, ZONA FRANCA DE
IQUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003; xxi.- 655.409, ZOFRISA, clase 36, fecha 21.01.2003; xxii.-
655.410, ZOFRISA, clase 39, fecha 21.01.2003; xxiii.- 655.411, ZOFREE IQUIQUE, clase 39, fecha
21.01.2003; xxiv.- 655.412, ZOFREE IQUIQUE, clase 36, fecha 21.01.2003; xxv.- 655.413, ZOFRISA,
clase 90, fecha 21.01.2003; xxvi.- 655.414, ZOFRISA, clase 90, fecha 21.01.2003; xxvii.- 655.415,
ZOFRISA, clase 90, fecha 21.01.2003; xxviii.- 655.416, ZOFRISA, clase 90, fecha 21.01.2003; xxix.-
655.417, ZOFRISA, clase 90, fecha 21.01.2003; xxx.- 655.418, ZOFRISA, clase 90, fecha 21.01.2003;
xxXi.- 655.419, ZOFRISA, clase 90, fecha 21.01.2003; xxxii.- 655.420, ZOFRISA, clase 90, fecha
21.01.2003; xxxiii.- 655.421, ZOFRISA, clase 90, fecha 21.01.2003; xxxiv.- 655.422, ZOFRISA, clase 90,
fecha 21.01.2003; xxxv.- 655.423, ZOFRISA, clase 90, fecha 21.01.2003; xxxvi.- 655.424, ZONA
FRANCA DE IQUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003; xxxvii.- 655.425, ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clase
90, fecha 21.01.2003; xxxvii.- 655.424, ZONA FRANCA DE IQUIQUE, clase 90, fecha 21.01.2003;
XXxviii.- 655.426, ZOFRISA, clase 42, fecha 21.01.2003; xxxix.- 655.427, ZOFRISA, clase 35, fecha
21.01.2003; xl.- 657.665, ZOFRITRUCK, clase 37, 39, 42, fecha 11.02.2003; xli.- 681.919, ZOFRI
EVENTOS, clases 43 y 41, fecha 29.12.2003; xlii.- 681.920, ZOFRI CONVENCIONES, clases 43 y 41,
fecha 29.12.2003; xliii.- 717.302, SVR, clases 35, 36, 38, 42, fecha 11.02.2005; xliv.- 717.303, SVR,
SERVICIO DE VISACION REMOTA, clases 35, 36, 38, 42, fecha 11.02.2005; xIv.- 772.611, ZOFRI-COMEX,
clase 35, fecha 20.11.2006; xlvi.- 790.671, ZOFRI S.A., clase 35, fecha 20.05.2007; xlvii.- 790.672,
ZOFRI S.A,, clase 35, fecha 20.02.2007; xlviii.- 792.037, ZOFRI S.A., clase 16, fecha 20.02.2007; xlix.-
792.038, ZOFRI S.A., clase 39, fecha 20.02.2007; |.- 830.868, MALL ZOFRI, clase 90, fecha 27.01.2008;
li.- 831.025, ZOFRI PART, clase 36, fecha 11.03.2008; lii.- 831.026, ZOFRI PART, clase 90, fecha
11.03.2008; liii.- 837.802, CLZ CENTRO LOGISTICO ZOFRI, clase 42, fecha 16.06.2008; liv.- 837.803, CLZ
CENTRO LOGISTICO ZOFRI, clase 35, fecha 16.06.2008; Iv.- 837.804, CLZ CENTRO LOGISTICO ZOFRlI,
clase 35, fecha 16.06.2008; lvi.- 837.805, CLZ CENTRO LOGISTICO ZOFRI, clase 39, fecha 16.06.2008;
Ivii.- 837.808, CLZ CENTRO LOGISTICO ZOFRI, clase 39, fecha 16.06.2008; Iviii.- 840.880,
WWW.ZOFRI.CL, clase 38, fecha 07.08.2008; lix.- 840.881, WWW.ZOFRISA.CL, clase 38, fecha
07.08.2008; Ix.- 840.882, ZOFRI, clases 35 y 39, fecha 28.08.2008; Ixi.- 840.897, WWW.ZOFRISA.COM,
clase 38, fecha 07.08.2008; Ixii.- 764.801, ZOFRI S.A., clase 90, fecha 06.03.2007; Ixiii.- 764.802, ZOFRI
S.A., clase 90, fecha 06.03.2007; Ixiv.- 822.324, MALL ZOFRI, clase 35, fecha 27.01.2008; Ixv.- 822.325,
MALL ZOFRI, clase 36, fecha 27.01.2008; Ixvi.- 826.329, MALL ZOFRI, clase 90, fecha 27.01.2008; Ixvii.-
844.321, ZOFRI PART, clase 42, fecha 11.03.2008; Ixviii.- 828.536, ZOFRI PART, clase 16, fecha
11.03.2008; Ixix.- 840.879, ZOFRI, clase 39, fecha 28.08.2008; Ixx.- 844.310, WWW.ZOFRI.COM, clase
38, fecha 07.08.2008; Ixxi.- 846.290, ZOFRI PART, clase 35, fecha 28.08.2008. b) A fojas 15, el segundo



solicitante acompafié Informe de Dominios, que se detalla a continuacién: i.- zofri.asia, fecha de
vencimiento 22.05.2010; ii.- mallzofri.cl, fecha de vencimiento 16.02.2012; iii.- zofri.cl, fecha de
vencimiento 13.07.2011; iv.- zonafranca.cl, fecha de vencimiento 09.11.2019; v.- zona-franca.cl, fecha
de vencimiento 09.11.2019; vi.- autoszofri.cl, fecha de vencimiento 07.03.2010; vii.- zofriquique.cl,
fecha de vencimiento 26.07.2010; viii.- todozofri.cl, fecha de vencimiento 05.03.2011; ix.-
expozofri.cl, fecha de vencimiento 14.05.2009; x.- compraenzofri.cl, fecha de vencimiento
30.05.2011; xi.- sofri.cl, fecha de vencimiento 06.06.2009; xii.- publizofri.cl, fecha de vencimiento
15.06.2009; xiii.- tiendazofri.cl, fecha de vencimiento 03.07.2011; xiv.- zofrichile.cl, fecha de
vencimiento 09.07.2009; xiv.- zfranca.cl, fecha de vencimiento 03.08.2009; xv.- zofricursos.cl, fecha
de vencimiento 20.10.2009; xvi.- zofrionline.cl, fecha de vencimiento 10.09.2009; xvii.-
zofriiquique.cl, fecha de vencimiento 07.09.2009; xviii.- zofrinet.cl, fecha de vencimiento 01.10.2009;
xix.- zofrimarket.cl, fecha de vencimiento 20.11.2009; xx.- zofri-online.cl, fecha de vencimiento
20.11.2009; xxi.- zofrimed.cl, fecha de vencimiento 17.12.2009; xxii.- mundozofri.cl, fecha de
vencimiento 17.12.2009; xxiii.- zofriautos.cl, fecha de vencimiento 11.02.2010; autoszonafranca.cl;
zofri.com, fecha de vencimiento 04.08.2018; comprasenzofri, fecha de vencimiento 03.12.2010. c) A
fojas 17 consta impresion de la pagina principal de zofri.cl.

7.- Que la demandada no comparecio al juicio arbitral.
8.- Que a fojas 19 se cit6 a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio juegan un rol esencial en el desarrollo de la Internet como
red mundial de informacion. En efecto, el funcionamiento técnico de la red se ha vuelto de tal
manera complejo que la identificacién de los actores de la red y la localizacion de los recursos
informativos contenidos en la misma se hace cada vez mas dificil de recordar por los usuarios. Es por
esto que la existencia de los nombres de dominio, y su configuracién como localizadores
mnemotécnicos de los recursos de la red han alcanzado cada vez una mayor valorizacién social y
econdémica.

SEGUNDO: Que uno de los mayores desafios para el area juridica es la construccién de normas
juridicas, doctrina y jurisprudencia que contribuyan a generar seguridad juridica a los actores de la
nueva sociedad y que permitan que se proyecten los principios generales del derecho hacia el
desarrollo de la red de redes. Dentro de estos principios, uno de los fundamentales dice relacidn con
la buena fe, manifestada en el reglamento de Nic Chile a través de las normas relativas a los
requisitos de registro y mantenciéon de nombres de dominio, en cuanto se consagra que los mismos
no deben afectar los derechos legitimamente adquiridos y vigentes de terceros.

TERCERO: En el caso de autos, el segundo solicitante, titular de diversos registros marcarios que
contienen la expresion “zofri”, considera que el registro de la contraria ha sido abusivo, por cuanto
afecta los derechos exclusivos que emanan de los registros marcarios que esa parte detenta y ha
acreditado suficientemente en autos, a través de prueba documental inobjetada de contrario y que
por tanto habra de tenerse por establecida a los efectos que haya lugar.

CUARTO: Que de su parte, el primer solicitante no ha comparecido en autos, no ha formulado
alegaciones, no ha acreditado tener derechos sobre la expresién ni ha controvertido los derechos
esgrimidos por la contraria. Asimismo, esta arbitro ha constatado que a la fecha de la dictacién de
esta sentencia, el dominio no ha sido habilitado, encontrandose en desuso.

QUINTO: Que los arbitros designados para la solucion de controversias de nombres de dominio han
sido investidos como arbitradores y en consecuencia deberdn apreciar los hechos y pruebas de



acuerdo a las reglas de la sana critica y deberdn resolver los asuntos sometidos a su conocimiento
conforme a su real saber y entender, de acuerdo a lo que la prudencia y recta razdn le indiquen.

SEXTO: Que en el caso de autos no sera posible aplicar el principio first come first served, por cuanto
se ha roto el equilibrio de derechos de las partes, requerido para su aplicacion. En efecto, habiéndose
acreditado por la segunda solicitante los derechos marcarios invocados respecto de la expresion
“zofri”, la cual no puede considerarse genérica, sumado al desuso del dominio por parte del primer
solicitante, inclinan la conviccién de esta arbitro hacia la solicitud de registro del segundo solicitante,
debiendo resolverse a su favor en estos autos.

SEPTIMO: Que en todo caso no hay antecedentes en autos que permitan sostener y acreditar la mala
fe del segundo solicitante, por lo que no podra acogerse la demanda del segundo solicitante en
cuanto pide se condene en costas a la contraria, debiendo resolverse que cada parte pague sus
costas.

Y Visto ademas lo dispuesto en el reglamento para la administracion del registro de nombres de
dominio .cl,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio amirazofri.cl al segundo solicitante ZONA FRANCA DE IQUIQUE S A,
RUT: 70.285.500-4, ya individualizado en autos.

Cada parte pagard sus costas.

Resolvid
Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion:

Cristian Carril Abarca Diego Sepulveda Salazar
C.1. 16.209.067-4 16.386.315-4
CC.: lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; oscar_nuevo@hotmail.com,

villaseca@villaseca.cl, orb@villaseca.cl



