Arbitraje nombre de dominio compraenzofri.cl
Oficio NIC 7748-2007

Santiago, 21 de Diciembre de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por oficio Oficio NIC 7748-2007, se notifico a éste arbitro su nombramiento como tal
en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "compraenzofri.cl”.

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 23 de Julio de 2007, acepté el cargo y fijé
la fecha y lugar para la audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 3 de
Agosto de 2007, a las 16:15 horas, lo que se notifico a las partes por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO:. Que, con fecha 3 de Agosto de 2007, se efectua el comparendo de conciliacién y o
de fijacién de procedimiento, al que asiste don Oscar Rodriguez Baeza en representacion de
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. No asiste don Leonardo Jimeno Valenzuela ni nadie que lo
represente. No hubo conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral. El procedimiento
fue notificado a las partes por correo electronico con fecha 3 de Agosto de 2007.

CUARTO: Que, con fecha 14 de Agosto de 2007, y estando dentro de plazo, don Bernardo
Serrano Spoerer, en representacion de Zona Franca de Iquique S.A., segundo solicitante, dedujo
demanda de mejor derecho para asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su
presentacion lo siguiente:

a.- Que, los nombres de dominio son la manera de identificar, promocionar, atraer y
comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores.

b.- Que, la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en nuestra jurisprudencia arbitral ha
considerado que la relacion entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y que
por ende, la resolucién de los conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta,
entre otros, en atencion a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como
dominio.



c.- Que en este contexto, el 1 de Enero de 2000, entré en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de conflictos desarrollada por la Corporaciéon de Nombres y numeros
asignados a Internet. Que dicha politica reconoce como aspectos fundamental para la resolucion
de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion.

d.- Que, ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA es el unico centro comercial libre de impuestos, que
cuenta con mas de 400 locales comerciales, sucursales bancarias, casas de cambio, correos,
sernac, etc.

e.- Que, el centro comercial ha desarrollado una mezcla especial de comercio y entretencion,
entregando una variedad de oferta de eventos culturales, espacios abiertos para exposiciones y
ferias artesanales, ademas de una amplia gama de actividades promocionales, acompafado de
un show y eventos especiales.

f.- Que, Zona Franca de lquique S.A. es titular de las siguientes marcas comerciales: ZOFRI
S.A, registro 480113, ZOFRI MALL, registro 502471, ZOFRI, registro 520594,
WWW.ZOFRISA.CL, registro 518842, WWW.ZOFRI.CL, registro 518843, entre otros.

g.- Que, asismismo tiene inscrito los dominios: ZOFRI.CL, MALLZOFRI.CL, ZONAFRANCA.CL,
ZONA-FRANCA.CL, ZOFRIQUIQUE.CL, entre otros.

h.-Que, por ende es evidente que la propiedad que tiene ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA sobre
este signo, lo que le confiere el poder mas amplio y lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva,
de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.

i.- Que, asimismo, la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas
a la calidad del producto y a una ingente inversion publicitaria que realiza ZONA FRANCA DE
|IQUIQUE SA.

j- Que, por ende cualquier semejanza con el signo de ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA en
Internet llevaria a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicio econdmicos
y beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero.

k.- Que, entonces es ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA quien tiene mejor derecho respecto del
nombre de dominio en disputa y por ende corresponde a éste le sea asignado en definitiva.

l.- Que, en suma es sélo ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. quien al solicitar el dominio lo ha
hecho amparado en los principios mas estrictos del llamado fair use, de la ética y buenas
constumbres mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el
compraenzofri.cl

m.- Que en un otrosi de su presentacion acompafian los siguientes documentos:
1. Listado de marcas comerciales con la expresion ZOFRI y ZONA FRANCA DE IQUIQUE.

2. Listado de dominios con la expresion ZOFRI.
3. Pagina web MALL ZOFRI.



QUINTO: Que, con fecha 2 de Noviembre de 2007, se proveyo la presentacion de ZONA
FRANCA DE IQUIQUE SA, notificandose a las partes de esa resolucidn por correo electronico.

SEXTO: Que, con fecha 17 de Diciembre de 2007, y no existiendo diligencia pendiente y visto

el estado del proceso, se cita a la partes a oir sentencia y se les notifica a las partes de esta
resolucion por correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Oscar Rodriguez Baegza
calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served.

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectio presentacion alguna
durante el proceso, sin acreditar ningin derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es mas,
todo el proceso prosiguid en su total rebeldia.

TERCERO: Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido
determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de
buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental
aportada, que ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA es ftitular de la marca comercial ZOFRI
ampliamente registrada en Chile ya hace mas de 10 afios para individualizar sus ya multiples
servicios asociados a dicha marca comercial. Asimismo, se ha acreditado que ya esta en uso el
dominio zofri.cl y zofrisa.cl. Basado en lo anterior, en este caso a éste Arbitro no le cabe duda
sobre la motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio,
calificandose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, las expresiones COMPRA EN sélo vienen a calificar al sustantivo “ZOFRI”
palabra que corresponde al diminutivo de la razon social del segundo solicitante y la forma en que
el publico la identifica. Asimismo, y tal como se ha acreditado el segundo solicitante goza de
derechos de propiedad industrial sobre la expresion. De esta forma, y atendidos los derechos que
el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresion
COMPRAENZOFRI.CL se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, pues sélo éste
posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta ademas ratificado por el hecho que sélo el



segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legitimos
derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesion del nombre de dominio al segundo
solicitante ocasionaria confusion entre los consumidores y usuarios, cuestion que a juicio de este
Arbitro no se producira, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer
solicitante. Que, por lo demas, lo anterior esta ratificado por el hecho que el primer solicitante no
ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo
solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresion COMPRAENZOFRI se vincula
preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignacion al primero produciria confusion en
el mercado, sobre todo si se tiene en consideracion el actual uso que hace éste de la expresion
ZOFRI.CL

OCTAVO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first
served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA posee
mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decision no importa la
lesion de derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del
segundo solicitante conductas que pudieren considerase refidas con la buena fe, éstas son solo
presunciones fundadas, lo que a juicio de este arbitro son insuficiente para condenar en costas al
primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas sefialadas no fueron acreditadas
en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre
de dominio "COMPRAENZOFRI.CL" asignandose, en consecuencia a ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S.A.



SEGUNDO: Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por correo electronico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvié Patricio de la Barra.

ANABEL ULL Z CLAUDIARUIZ J



