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Asunto: FW: Arbitraje Dominio - _importadoralazofri.cl_ - Fallo.nrl
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Tue, 24 Nov 2009 11:58:52 -0300
A: "''integralservices.of@gmail.com''" <'integralservices.of@gmail.xn--com-to0a>,
"'jarayar@hotmail.com'" <'jarayar@hotmail.com'>, "'cmir@pugaortiz.cl'" <'cmir@pugaortiz.cl'>,
"'intdom@nameaction.com'" <'intdom@nameaction.com'>, "'mail@nameaction.com'"
<'mail@nameaction.com'>, "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>
CC: Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@harneckercarey.cl>, Nicolás
Muñoz <nmunoz@carey.cl>

 

Santiago, 24 de noviembre de 2009.

 

 

 

I-.           PARTE EXPOSITIVA

 

 

I.1.- Constitución del arbitraje.-

 

Que por oficio OF 10391, de fecha 4 de marzo de 2009, NIC Chile comunica al suscrito la designación
como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio “importadoralazofri.cl”,
designación que acepté con fecha 16 de marzo de 2009 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile
por carta certificada.

 

I.2.- Partes del arbitraje.-

 

Son partes en este juicio: 1) Jorge Santiago Araya Rodríguez, RUT N° 7.160.887 - 5, domiciliado para
éstos efectos en calle El Roble N° 448, Recoleta, Santiago, correo electrónico jarayar@hotmail.com,
como Primer Solicitante, y 2) Zona Franca de Iquique S.A., RUT N° 70.285.500 - 4, representado en
autos por Mir y Cía. Limitada., según se acreditó en autos, todos domiciliados para estos efectos en calle
Huérfanos N° 1.189, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, correos electrónicos cmir@pugaortiz.cl, 
intdom@nameaction.com y mail@nameaction.com, como Segundo Solicitante.

 

I.3.- Objeto del arbitraje.

 

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “importadoralazofri.cl”, suscitado 
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entre las partes antes individualizadas.

 

I.4.- Procedimiento.

 

A fojas 6 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se
acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la
presencia del Segundo Solicitante.

 

I.5.- Período de Planteamientos.

 

I.5.1.- El Primer Solicitante no presentó escrito de alegaciones.

 

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Zona Franca de Iquique S.A., representado por Cristián
Mir Balmaceda.

 

(i)                   Sostiene el Segundo Solicitante que la Zona Franca de Iquique - creada por Decreto Ley N°
1.055 del año 1975, el que estableció las “Zonas Francas” de Iquique y Punta Arenas y que ésta ha sido
administrada por su empresa “Zona Franca de Iquique S.A.” desde ese año – es uno de los centros de
negocios más importantes de nuestro país, en el que se desarrolla una amplia gama de actividades
comerciales e industriales.

 

(ii)                A mayor abundamiento, expone el Segundo Solicitante que la Zona Franca de Iquique es la
más conocida y de mayor cantidad de operaciones comerciales en Chile, llegando el año 2007 a un
volumen de operaciones que alcanzó la suma de US$ 5.531 millones de dólares (cinco mil quinientos
treinta y un millones de dólares de los Estados Unidos de América). Asimismo, señala que ésta constituye
una de las zonas francas más grandes e importantes de Sudamérica.

 

(iii)               Agrega el Segundo Solicitante que en nuestro país sólo existen dos ciudades que por ley
tienen este beneficio tributario, siendo uno de ellos administrada por su empresa, reiterando que la Zona
Franca de Iquique es el centro de negocios más grande de Chile y uno de los más importantes de
Sudamérica, con un crecimiento del 13,5 % entre los años 2006-2007.

 

(iv)              De esta forma, el Segundo Solicitante, argumenta que el nombre de dominio
“importadoralazofri.cl” claramente induciría a error al público usuario de Internet, provocando confusión
entre quienes accedieran a dicho sitio de Internet en busca de  información sobre los productos o servicios
que su empresa entrega en calidad de administradora de dicha zona franca, provocándole graves perjuicios
a una denominación que ha buscado proteger por largo tiempo.
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(v)                Sostiene el Segundo Solicitante que el reconocimiento y prestigio que ha alcanzado su
empresa, ha llevado a posicionar las denominaciones “Zofri”, “Zona Franca” y “Zona Franca de Iquique”
dentro del mercado nacional, resultando notoriamente reconocidas. Adicionalmente, expone que la
denominación “Zona Franca” se relaciona casi de manera inmediata con la Zona Franca de la ciudad de
Iquique.

 

(vi)              En consecuencia, con el objeto de proteger su destacada trayectoria, las denominaciones
anteriormente señaladas, y su signo distintivo en la razón social, a saber la denominación “Zona Franca de
Iquique”, “Zona Franca” y su abreviación “Zofri”, el Segundo Solicitante afirma que es titular de una serie
de marcas registradas para la expresión “Zofri” y sus derivaciones, tal como se detalla a continuación: a)
“Zofri” registro N° 520594, mixta, para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 42; registro N° 520595,
denominativa, para distinguir servicios de la clase 39 y 42; b) “Zofri Part” registro N° 828.536, mixta,
para distinguir productos de la clase 16; c) “Mall Zofri” registro N° 826329 y N° 830.868, mixta, para
distinguir establecimiento comercial; d) “Mall Zofri” registro N° 822.325, mixta, para distinguir servicios
de la clase 36, y e) “Zona Franca de Iquique” registro N° 561.118, denominativa, para distinguir servicios
de las clases 35, 39 y 42.

 

Agrega, que es titular de una serie de nombres de dominio compuestos por la denominación “Zofri” o sus
derivados, tales como: “zofri.cl”, “zofriquique.cl”, “zofriiquique”, “zofrichile.cl”, “zofri-online.cl”,
“zofrionline.cl”, “zofrinet.cl”, “todozofri.cl”, “zonafranca.cl”.

 

(vii)             En consideración a lo anterior, el Segundo Solicitante sostiene que el nombre de dominio en
disputa no es más que una sutil o ligera variación de la denominación ya inscrita “zofri.cl” y de la cual su
empresa es titular.

 

Además, señala que “no sólo la identidad de la denominación “zofri” es determinante, sino que también
el prefijo que conforma el nombre de dominio en disputa “importadora”, no es más que una indicación

clara y precisa, de uno de los giros principales de su empresa.”

 

(viii)           En efecto, el Segundo Solicitante expone que si se le asigna el nombre de dominio en disputa
al Primer Solicitante, causaría un grave perjuicio a su empresa, provocando una dilución de los signos que
la distinguen y una evidente confusión entre los usuarios de Internet.

 

(ix)              De acuerdo a al reglamento de NIC Chile para el funcionamiento de nombres de dominio, el
Segundo Solicitante, estima que existen ciertas normas en dicho reglamento, que tienen especial
relevancia para el conflicto suscitado.

 

Al efecto, cita los artículos 21 y 22 del mencionado reglamento que se refiere a la materia de revocación
de nombres de dominio. Así el artículo 22 dispone que la inscripción abusiva o de mala fe será causal de
revocación.
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(x)                El Segundo Solicitante sostiene que para cualquier solicitante de un nombre de dominio es
requisito esencial la existencia de buena fe en sus pretensiones. Agrega que, “según el Reglamento de NIC
Chile, ésta implica que es responsabilidad del solicitante de un nombre de dominio que su inscripción no

contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética

mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros.”

 

(xi)              De acuerdo a lo precedentemente señalado, el Segundo Solicitante señala que su empresa ha
obrado de buena fe, sin contrariar los principios recién señalados. Pero con lo que respecta al Primer
Solicitante, expone que para tener un legítimo y real interés en un nombre de dominio en Internet, debe
también existir “una relación directa o comprobable de uso en concordancia con algún tipo de
información, producto o servicios que se ofrece, con un grado de identificación veraz y fidedigno.”

 

Por consiguiente, el Segundo Solicitante, plantea que obviamente no es este el caso, toda vez que el
Primer Solicitante pretende el registro de un nombre de dominio substancialmente similar a los que su
empresa posee. Así, agrega, que no cabe duda que el comportamiento del otro solicitante competitivo, no
obedece a ese interés real y legítimo de uso del nombre de dominio “importadoralazofri.cl”.

 

(xii)             Refiriéndose al principio del “first come first served”, el Segundo Solicitante argumenta que
este principio no es absoluto y que en muchos casos involucra una profunda injusticia, provocándole
perjuicios a la parte con legítimo interés y que por el simple hecho de solicitar con posterioridad dicha
inscripción, se vulnerase un auténtico y legítimo derecho merecedor de protección jurídica. Como
consecuencia de esto, el Segundo Solicitante plantea que ha surgido la tesis del “mejor derecho”, que
establece que se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más
partes, a la que logre acreditar un mejor derecho sobre éste.

 

De esta forma, concluye señalando que si bien su empresa no goza de la preferencia del principio “first
come, first served”, sí goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio “importadoralazofri.cl”.

 

(xiii)           Sostiene el Segundo Solicitante que las creaciones del talento son propiedad de sus autores, tal
como lo señala el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el
artículo 583 del Código Civil, que reconoce una especie de propiedad sobre las obras del intelecto. Así
también, agrega, que estas materias se encuentran reglamentadas tanto por la Ley N° 17.336 sobre
Propiedad Intelectual, la Ley N° 19.039 sobre Privilegios Industriales y su Protección y el Convenio de
París.

 

(xiv)           Finalmente, el Segundo Solicitante reitera que el nombre de dominio solicitado por el Primer
Solicitante es una abreviación muy similar a la razón social de su empresa, sus marcas y los nombre de
dominio ya registrados. Señala que el nombre de dominio “importadoralazofri.cl” es una denominación
engañosamente similar a “zofri.cl” o las derivaciones que se han señalado precedentemente.
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Adicionalmente, expone que no es posible despreciar todo el capital invertido por su empresa para lograr
el posicionamiento de sus marcas y servicios, la cual podría diluirse o provocar confusiones entre el
público, considerando que “Zona Franca de Iquique” o su sigla “Zofri” es una marca notoria, famosa y
públicamente conocida.

 

I.6 Etapa de respuestas.-

 

Las partes no presentaron respuestas.

 

II. PARTE CONSIDERATIVA.

 

II.1.        Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 26 de junio de 2009, se resuelve el
conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

 

II.2.        En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la
convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a
prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 8 de autos.

 

II.3.        Que en materia de disputas de asignación de nombres de dominio.CL rige de manera general el
principio “first come, first served”.

 

II.4         Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de
distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un
nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre
una base distinta al citado principio.

 

II.5.        Que al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para el
funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en la solicitud de asignación de un nombre de
dominio no deberán contrariarse las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros,
siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

 

II.6.        Conforme a lo anteriormente expuesto, y aún siendo el principio, “first come, first served” el 
principio dominante en materia de asignación de nombres de dominio, tal como señala el Segundo
Solicitante, no se trata de un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder
necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo14 de la Reglamentación.
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II.7.        Que conforme a lo alegado por el Segundo Solicitante, si se concede este nombre de dominio al
Primer Solicitante, irremediablemente se producirá una confusión en el público consumidor, la que
produciría la dilución de la marca, generándose un perjuicio para el Segundo Solicitante.

 

II.8.        Que respecto de las alegaciones formuladas por el Segundo Solicitante fundamentando su mejor
derecho respecto del nombre de dominio en disputa, éste ha acreditado la titularidad de las siguientes 
marcas: (i) “Zofri”, Reg. N° 520594, mixta, para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 42; (ii) “Zofri”,
Reg. N° 520595, denominativa, para distinguir servicios de la clase 39 y 42; (iii) “Zofri Part” Reg. N°
828536, mixta, para distinguir productos de la clase 16; (iv) “Mall Zofri” Reg. N° 826329 y N° 830868,
mixta, para distinguir establecimiento comercial, y (v) “Zona Franca de Iquique” Reg. N° 561118,
denominativa, para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 42.

 

II.9.        A su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado la titularidad de diversos nombres de dominio
conteniendo la expresión “ZOFRI”, tales como: (i) ‘zofri.cl’; (ii) ‘zofriquique.cl’; (iii) ‘zofrionline.cl’; (iv)
‘zofrichile.cl’; (v) ‘todozofri.cl’, y (vi) ‘zofrinet.cl’.

 

II.10.      Que debe desestimarse la alegación formulada por el Segundo Solicitante fundamentada en el
artículo 22 de la Reglamentación, toda vez que dicha norma es exclusivamente aplicable en materia de
revocaciones de nombres de dominio.

 

A mayor abundamiento, debe hacerse presente que toda sanción contenida en una norma es de
interpretación restrictiva, por tanto la sanción que se establece en el mencionado artículo es sólo aplicable
en materia de revocación quedando completamente excluido en el caso de solicitudes competitivas.

 

II.11.      En consecuencia, en consideración a los documentos acompañados por el Segundo Solicitante en
cuanto a la titularidad de las marcas y nombres de dominio, precedentemente identificados y a lo
expresado en los considerandos anteriores, este Tribunal adquiere la certeza suficiente para determinar
que se vulnerarían los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante de asignarse el
nombre de dominio al Primer Solicitante, ya que como quedó demostrado en autos, existe una gran
similitud entre el nombre de dominio solicitado, y las marcas registradas y nombres de dominio de las que
es titular el Segundo Solicitante. Es más, el elemento central del nombre de dominio solicitado, es decir la
denominación “ZOFRI” es el elemento principal de la razón social del Segundo Solicitante, sus marcas
registradas y sus nombres de dominio.

 

III. SE RESUELVE

 

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa
“importadoralazofri.cl” al Solicitante en autos, Zona Franca de Iquique S.A., representado por Cristián
Mir Balmaceda.

 



FW: Arbitraje Dominio - _importadoralazofri.cl_ - Fallo.nrl  

7 de 8 22-03-2010 11:10

Cada parte pagará sus costas.

 

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

 

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

 

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

 

 

 

 

_______________________

Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Carey C.

CAREY Y CIA. Ltda. | Abogados
Miraflores 222, piso 24
Santiago, Chile.
Tel: +56 (2) 3657284· Fax: +56 (2) 6331980
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gcareyc@carey.cl · www.carey.cl

___________________

Este mensaje es privado y dirigido sólo a quienes aparecen como destinatarios. Queda prohibido el uso no
autorizado de la información contenida en él. Si lo recibió por error, le agradeceremos avisarnos y luego
proceder a su eliminación.

This message is privileged and contains confidential information intended only for the person(s) to whom
it is addressed. Any unauthorized disclosure is strictly prohibited. If you have received this message by
mistake, please advise the sender and then delete it.

 

Antes de imprimir, piensa en el medio ambiente

Think of the environment before printing

 


