FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO UEZOFRL.CL

Santiago, 13 de enero de 2012,

VISTOS:

1. El correo electronico de fecha 17 de octubre de 2011, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio UEZOFRIL.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 17 de octubre de 2011, en
el que se adjunta oficio N°15196.

3. El oficio OF15196 fecha 17 de octubre de 2011, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre don Juan Mario Morales Barraza, como primer solicitante y como
segundo solicitante Zona Franca de Iquique S.A., representada por Estudio Federico Villaseca que rola a
fojas 3 del expediente.

4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucién de fojas 6 de fecha 21 de octubre de 2011, donde el suscrito acepta la designacién
de arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envid con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrénico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admisién de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacién del numero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 24
de octubre de 2011, por correo certificado.

7. Correo electrénico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 24 de octubre de 2011, de la aceptacién del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 12 de fecha 9 de noviembre de 2011, en la que
constan las firmas de dofia Mariela Ruiz Salazar en representacion de don Juan Mario Morales Barraza
como primer solicitante; don Oscar Rodriguez en representacién de Zona Franca de Iquique S.A. como
segundo solicitante; y la del 4rbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrénico,
tal como consta a fojas 12 del expediente.




9. Poder que rola a fojas 13, présentado con fecha 9 de noviembre de 2011 por dofia Mariela Ruiz
Salazar en representacion de don Juan Morales Barraza, primer solicitante.

10.  Escrito que rola a fojas 14 y siguientes del expediente, presentados con fecha 9 de noviembre de
2011 por don Bernardo Serrano Spoerer, en representacion de Zona Franca de Iquique S.A., con el que
asume patrocinio y delega poder al habilitado en Derecho Sr. Oscar Rodriguez Baeza.

11. Escrito que rola a fojas 17 y siguientes presentados con fecha 23 de noviembre de 2011 por
Bernardo Serrano Spoerer en representacion de Zona Franca de Iquique S.A., con el que presenta
demanda arbitral por la asignacién del dominio UEZOFRI.CL y acompaiia documentos con citacion.

12. Escrito que rola a fojas 43 y siguientes presentados con fecha 23 de noviembre de 2011 por
Bernardo Serrano Spoerer en representacion de Zona Franca de Iquique S.A., con el que presenta
demanda arbitral por la asignacion del dominio UEZOFRI.CL y acompafia documentos con citacion.

13. Resolucion que rola a fojas 137 de autos de fecha 29 de noviembre de 2011, con ¢l que se dio
traslado a la documentacion presentada por las partes.

14, FEscrito que rola a fojas 138 y siguientes presentado por dofia Mariela Ruiz Salazar en
representacion de don Juan Morales Barraza.

15.  Escrito que rola a fojas 144 y siguientes presentado por don Bernardo Serrano Spoerer en
representacién de Zona Franca de Iquique S.A.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacion y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", segin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacién NIC CHILE v los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

1I. Que a la audiencia del dia 9 de noviembre de 2011 a las 17:00 hrs., fijada en la resolucién que
rola a fojas 6 para la realizacién del comparendo en el que se acordaria ¢l procedimiento del presente
arbitraje, asistieron dofia Mariela Ruiz Salazar en representacion de don Juan Mario Morales Barraza,
como primer solicitante y don Oscar Rodriguez en representacion de Zona Franca de Iquique S.A.,
como segundo solicitante.

HIL. Que con fecha 23 de noviembre de 2011, don Bernardo Serrano Spoerer en representacion de
Zona Franca de Iquique S.A., presenté escrito con el que fundamenta su solicitud sobre la asignacién del
nombre de dominio UEZOFRI.CL, haciendo presente que los nombres de dominio son una manera de
identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los
consumidores en el mercado. Que a diferencia de lo que ocurre en el Ambito de los registros marcarios,
los nombres de dominios son tinicos y s6lo pueden ser otorgados a un prestador, mientras que una marca



comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clase distintas del Clasificador
Marcario Internacional de Niza. Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia
del Panel de arbitros de Nic Chile, ha considerado que la relacién entre nombres de dominios y marcas
comerciales se estrecha y por ende la resolucién de los conflictos por asignacién de dominios debe ser
resuelta en atencidn a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

IV.  Que argumenta el abogado Bernardo Serrano en su escrito, que su representada Zona Franca de
Iquique S.A. (ZOFRI) es el tnico centro comercial de Chile libre de impuestos. Que cuenta con mas de
400 locales comerciales, sucursales bancarias, casas de cambio, correos, Sernac, Sernatur, farmacias,
oficina de informaciones, cajeros automaticos, moderna plaza de comidas, amplio estacionamiento y
mucho més. Que tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados construidos, v se proyecta como el
Centro Comercial de Zona Franca mds importante de Sudamérica, con mas de cinco millones de visitas
al afio y con nucvos proyectos que impulsan el crecimiento de Zofii en la Macro Regién. Que su cliente
es titular de la marca comercial ZOFRI, con los registros N°840.879, clase 39; N°635.222, clase 35;
“ZOFRI PART” N°828.536, clase 16; N°831.025, clase 36; N°844.321, clase 41 y 42; “ZOFRI
CONVENCIONES”, N°681.920, clase 41 y 42; “ZOFRI-COMEX” N°772.611, clase 35; “ZOFRI Y
ZONA FRANCA DE IQUIQUE”, N°622.378, clase 38; “ZOFRISA” N°55.413, establecimiento
comercial, cuyas impresiones de la INAPI rolan a fojas 21 a 1a 29 de autos. Que también cuenta con los
nombres de dominios MALLZOFRI.CL, ZOFRLCL, AUTOSZOFRI.CL, TODOZOFRI.CL,
ZOFRIONLINE.CL, ZOFRIIQUIQUE.CL, ZOFRINET.CL, MUNDOZOFRICL, ZOFRI.COM,
ZOFRIMARQUET.CL, ZFRANCA.CL, ZOFRICHILE.CL, TIENDAZOFRI.CL, PUBLIZOFRI.CL,
PUBLIZOFRI.CL, COMPRAENZOFRI.CL, EXPOZOFRI.CL, TODOZOFRI.CL,
COMPRASENZOFRI.CL, ZONAFRANCA.CL, cuyas impresiones obtenidas del Nic Chile rolan a
fojas 31 ala 42 del expediente.

V. Que el Sr. Serrano pide considerar la evidente propiedad que tiene su cliente sobre este signo, lo
que le confiere el poder mas amplio y lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las
utilidades que es capaz de proporcionar. Que la propiedad de su representado se encuentra amparada por
la carta fundamental en su articulo 19 N°25 y por el Cédigo Civil en su articulo 584. Que la fama y
notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre otras cosas a la calidad del producto y a una ingente
inversién publicitaria que realiza cada afio su cliente, por lo que cualquier semejanza con el signo de su
poderdante en Internet levaria a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando petjuicios
economicos a su mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero.
Que de acuerdo a todo lo antes argumentado, es su cliente quien tiene sin duda alguna, el mejor derecho
respecto del nombre de dominio y corresponde que le sea asignado ya que la contraria no tiene relacién
alguna con el nombre pedido a registro por lo que no puede acreditar ningtin derecho, ni societario ni
marcario que apoye su pretension.

V1. 'Que por la otra parte dofla Mariela Ruiz Salazar en representacién de don Juan Mario Morales
Barraza, present6é escrito con fecha 23 de noviembre de 2011, en el que solicita la asignacién del
nombre de dominio uezofti.cl, a su representado y el rechazo de demanda arbitral presentada por Zona
Franca de Iquique S.A., en su calidad de segundo solicitante. Que su mandante solicito de buena fe, la
inscripcion del nombre de dominio uezofii.cl con fecha 06 de Junio de 2011, con el propésito de que los
visitantes en Internet pudieran acceder facilmente a la pagina Web de la asociacion gremial (Asociacion
Gremial union de empresarios Zona Franca Iquique) de la cual es gerente general. Que “Uezofri A.G” ¢s la



union de un conjunto de agrupaciones de empresarios, representativas de las nacionalidades vy de los
sectores del comercio, presentes en la zona franca de Iquique. Los 300 socios de la unién de empresarios
son a la vez miembros de la comunidad Hindd, China, Pakistani, Taiwanesas, Arabe, Boliviana,
Paraguaya, Argentina y Chilena. Siendo en consecuencia la unién de la diversidad, por cuanto, no
obstante los distintos origenes étnicos, distintas culturas y diversas religiones de sus socios, a todos ellos
los une la pasién por sus negocios y su amor por la regidon de Tarapaca. Que la unién de empresarios de
zona franca reune a la mayoria de las empresas con locales en el mall, asf como a los principales
inversionistas localizados en el recinto amurallado, en el barrio industrial, en el sector automotriz y en el
transporte internacional. Que aunque los empresarios venian reuniéndose para analizar temas de interés
comum desde hace algin tiempo, el detonante para la creacién de la union de empresarios fue la huelga
portuaria del mes de Mayo y Junio del 2011, que se prolongo por 35 dias y que habia paralizado los
negocios de la zona franca y de la region de Tarapaca, causando enorme dafio a la actividad econdmica
y al prestigio de la zona y de su puerto, como zona confiable y estable para los negocios y que hoy la
uniéon de empresarios de Zona Franca Iquique, constituye un importante referente del aporte
empresarial, generando ideas y acciones en apoyo de un desarrollo sustentable de la zona franca de
Iquique y de la region de Tarapaca

VII.  Que argumenta la representante de don Juan Mario Morales Barraza, que la asociacion gremial
unién de empresarios Zona Franca Iquique, se constituyd como tal en acta suscrita con fecha 6 de Julio
de 2011, conforme a lo dispuesto en decreto ley N°® 2.757 de 1979. Que la expresion en conflicto, forma
parte en su totalidad de la denominacion establecida en sus estatutos, pudiendo usar indistintamente la
expresion “Asociacion gremial unidén de empresarios zona franca Iquique” o “Uezofri A.G.”. Que el
objeto de la asociacion esta determinado en sus estatutos, lo que deja en evidencia que su cliente en
ningin momento ha tenido como iniciativa confundir a los visitantes del portal. Que al constituirse
primero la asoctacion y al mismo tiempo solicitar la inscripcion del nombre de dominio, su representado
acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso o ha demostrado en
términos claros, la preparacién cabal para usar el nombre de dominio UEZOFRI.CL, lo anterior en
relacién a la buena fe de dicho organismo en dar a conocer sus gestiones frente a la comunidad. Que al
momento de solicitar la inscripcién del dominio en disputa, su cliente se constituyé como el primer
solicitante y por ende tuvo derecho a subir una pagina Web, la cual estd en funcionamiento, con la que
dan a conocer las objetivos, misién y las gestiones efectuadas. Que todo demuestra que las acciones que
ha realizado su mandante, evidencian un comportamiento consecuente y un interés legitimo en el uso del
nombre de dominio y que en ningtin caso su cliente ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la
inscripeion del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar
dicho dominio con un fin concreto, con una aspiracion legitima, lo que puede verificarse con todas las
gestiones que hasta la fecha se han realizado.

VIII.  Que en su escrito dofia Mariela Ruiz, agrega que en lo que dice relacion con el principio de la
responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre
abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos vélidamente adquiridos por terceros, basta con revisar la pagina Web www.uezofri.cl,
actualmente en uso, para lo que acompafia copia de dicha pagina y rola a fojas 80 del expediente, la que
fue subida por su representado para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusién a
los visitantes del portal, por cuanto la informacidén que se estan dando a conocer no guarda ninguna
relacién con el giro del segundo solicitante. Que si bien Zona Franca S.A. posee marcas registradas,
estas dicen relacién con las expresiones “Zona Franca Iquique” o “Zofri” y que el nombre de dominio




solicitado es “Uezofii”, ¢l cual distingue integramente a la organizacién que solicita en primer lugar
dicha expresién, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho
exclusivo y excluyente sobre la expresion “Uezofti”. Que “Uezofii A.G.”, no es un tercero ajeno a la
Zona Franca de Iquique, sino que se trata de empresarios de la misma, que amparados por la ley y en el
gjercicio legitimo de un derecho, estdn solicitando un nombre de dominic que identifica a la sociedad
administradora, y tampoco reviste el nombre solicitado un impedimento para que las demas asociaciones
del area de dicha Zona franca puedan pedir otro similar que los identifique y que ultima alegacidn,
debié haber sido hecha por otras asociaciones o trabajadores del area de la mencionada Zona Franca,
mediante la respectiva solicitud competitiva, lo cual no ocurrié en autos, por lo que no le correspondia la
alegacion al segundo solicitante, ya que si ella fuera titular de un nombre de dominio como el de autos u
otro que contenga [a voz “asociacion gremial de empresarios™, estarian en presencia de la situacién de
inducir a error a los usuarios de Internet, por lo que el segundo solicitante, no posee el mejor derecho
que reclama y mal puede impedir el registro de dicho dominio a nombre del primer solicitante.

IX.  Que fundamente dofia Mariela Ruiz, argumenta que es necesario para la correcta decisién del
presente conflicto, se tome en consideracién que el segundo solicitante posee inscritos una cantidad
importante de nombres de dominios, tales como: descuentoszofti.cl, mundozofri.cl, ofertaszofri.cl, zofri-
online.cl, zofricursos.cl, zofrinet.cl, zofriofertas.cl, amira-zofri.cl, amirazofri.cl, asesoriazofri.cl,
automovileszofri.cl, parquezofri.cl, entre otros, pero en todos estos sitios no existe ningtn tipo de
informaci6n, para lo que acompafia impresiones de dichos sitios que rolan a fojas 81 al 86 de autos, por
lo que es posible concluir que en caso de asignérsele el signo en disputa a la contra parte, dicho dominio
no tendra utilizacién ni cumpliré con el objetivo principal de los nombres de dominio.

X. Que tal como consta en los archivos de listados de nombres de dominios de Nic Chile y en los
documentos acompafiados por el segundo solicitante, existe un gran niimero de dominios que contienen
la expresién ZOFRI, cuya titularidad corresponde a Zona Franca de Iquique S.A.. Sin embargo en esa
misma lista de dominios consta que el dominio IMPEXZOFRI.CL, estd inscrito a partir del 23 de junio
de 2011 a nombre de Importadora y Exportadora Impex S.A., una persona independiente del segundo
solicitante. Que la coexistencia de IMPEXZOFRI.CL con todos los nombres de dominio que contienen
el término ZOFRI, no ha generado problemas de confusion ni consta en autos que constituya una caso
por ¢l cual haya reclamado Zona Franca de Iquique S.A., lo que implica que perfectamente se puede
inscribir UEZOFRI.CI, a nombre del primer solicitante sin afectar los derechos de la Zona Franca de -
Iquique S.A., que ya ha otorgado su mera tolerancia a la coexistencia de sus dominios con
IMPEXZOFRICI..

XL Que ademas, tal como consta'en fojas 95 de autos, en la publicacién del Diario 21 de fecha 30 de
septiembre de 2011 y también a fojas 114, en el Certificado N°E00002978-11, emitido por la
Subsecretaria de Economia y Empresas de Menor Tamafio, Unidad de Asociaciones Gremiales de
Consumidores y Martilleros, se reconoce el nombre UEZOFRI.CL, en documentos piiblicos y la prensa
en relacién con personas y actividades vinculadas a la Asociacién Gremial Union Empresarios Zona
Franca de Iquique —Uezofri A.G. La representacion empresarial emana el derecho del Sr. Juan Morales
Barraza que actiia como Gerente General, tal como consta a fojas 119 de autos, en escritura piblica
otorgada por dofia Maria Antonieta Nifio de Zepeda Parra, Notario Publico de Iquique, con fecha 5 de
octubre de 2011, pagina 9. De todo lo anterior, se concluye que el mejor derecho del nombre de dominio
en conflicto corresponde al primer solicitante.



XII.  Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes, vy la
ponderacion de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la
recta razon, ¢l criterio racional puesto en juicio, el sentido comUn y la recta intencién, han permitido a
este arbitro alcanzar la conviccidn necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio
UEZOFRI.CL

XII. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de don Juan Mario Morales Barraza, han demostrado su mejor derecho sobre el nombre
de dominio UEZOFRI.CL

RESUELVO:

L. Aceptar la solicitud de nombre de dominio UEZOFRI.CL, pedida por don Juan Mario Morales
Barraza.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio UEZOFRI.CL, pedida por Zona Franca de Iquique
S.A.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha.

Pablo Ruiz-Tagle Vi
"Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nafiez y don
Hernén Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.
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