Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio asesoriazofri.cl
Oficio OF10800

VISTOS:

1.

Que con fecha 16 de febrero de 2009, dofia MARCELA DEL CARMEN PEREZ
MORUNA solicita la inscripcion del nombre de dominio asesoriazofri.cl.
Posteriormente, con fecha 19 de febrero de 2009, ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.
(ZOFRI S.A.), representada en calidad de contacto administrativo por don CRISTIAN
MIR BALMACEDA, solicita igualmente la inscripcion del mismo dominio
asesoriazofri.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF10800, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 11 de junio de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 22 de junio de
2009, a las 11:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada;

Que con fecha 22 de junio de 2009, se efectua el comparendo fijado para ese dia, al
que sblo asiste dona CATALINA ZEGERS GARCIA-HUIDOBRO, quien exhibe
poder para representar al Segundo Solicitante, ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., y
asimismo acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales
por el &rbitro. Al no producirse conciliacion en esta audiencia, se fijan las normas de
procedimiento;

Que con fecha 26 de junio de 2009, el Segundo Solicitante, ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S.A., consigné el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo
que se certifica mediante resolucion de fecha 3 de julio de 2009;

Que con fecha 2 de julio de 2009, don JUAN ENRIQUE PUGA VALDES, en
representacion del Segundo Solicitante, ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A,
argumentando que es uno de los centros de negocios mas importantes de nuestro
pais, con mas de 200 hectéreas Utiles, en las cuales se desarrolla una amplia gama
de actividades comerciales e industriales, que incluyen ventas al por mayor y un
“‘mall” en las cuales se realiza la venta al detalle. El Decreto Ley N° 1.055 del afio
1975 autorizd el establecimiento de “Zonas Francas” sélo en las ciudades de
lquique y Punta Arenas, siendo la primera de ellas la mas conocida a nivel nacional
y la que mayor cantidad de operaciones comerciales efectua al ano.

ZOFRI S.A., que opera en el mercado desde el afio 1975, ha sido administrada
desde entonces por la sociedad ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., constituyendo
una de las zonas mas grandes e importantes de Sudamérica, con 1.701 empresas



en funcionamiento, que ofrecen cerca de 20.000 empleos, y que ejercen
intercambios comerciales con mas de 70 paises y con un volumen de operaciones
que, al ano 2007, alcanz6 la suma de 5.531 millones de délares.

El Segundo Solicitante anade que la particularidad que posee este centro de
negocios y que motiva a que las empresas efectien una gran cantidad de
operaciones de compra y venta al ano, consiste en que éste cuenta con un régimen
de exencién tributaria y aduanera, lo que en la practica significa que las mercaderias
depositadas en ella no pagan impuestos ni aranceles aduaneros durante su
permanencia en dicho régimen. En consecuencia, la zona franca es una presuncion
de extraterritorialidad aduanera que tiene por objeto considerar como si estuvieran
en el exterior del pais, las mercancias ingresadas a las Zonas o Depdsitos Francos,
con el objeto de eximirlas del pago de derechos, impuestos y demas gravamenes
que se perciban por las aduanas, ventaja que no se da en ninguna otra parte del
pais, excepto en la ciudad de Punta Arenas como ya se ha mencionado.

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. agrega que este beneficio esta dirigido a las
sociedades administradoras de zonas francas y a los usuarios que se instalen
dentro de los recintos de zona franca, eximiéndolos de los impuestos a las ventas y
servicios (DL 825) por las operaciones que se efectien dentro de estas zonas, del
impuesto de primera categoria por las utilidades devengadas en sus ejercicios
financieros producidas por las actividades en zona o depdsito franco y los tributos o
derechos por las importaciones.

En la Zona Franca de lquique operan principalmente:

e Empresas o usuarios, que comercializan productos en Chile y en el
extranjero;

e Zona Franca de Iquique S.A., quien administra la Zona Franca;
e Empresas de servicios, necesarios para la operacion del sistema;

e Organismos Fiscalizadores, quienes regulan y fiscalizan las operaciones de
las empresas usuarias;

e Infraestructura complementaria, que incluye el transporte terrestre,
maritimo y aéreo.

El Segundo Solicitante reitera que en nuestro pais so6lo existen dos ciudades que
por ley tienen este beneficio tributario, siendo uno de ellos el administrado por
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. en la ciudad de Iquique y que ademas
representa el centro de negocios mas grande de Chile y uno de los mas importantes
en Sudamérica, con un crecimiento 2006-2007 del 13,5%. De esta forma, la
denominacion asesoriazofri.cl claramente induciria a error al publico, provocando
confusion entre quienes accedieran a dicho sitio de Internet, buscando



probablemente informacién sobre los productos o servicios que entrega en su
calidad de administradora de dicha zona franca, provocandole gravisimos perjuicios
a una denominacion que ha buscado proteger por tanto tiempo.

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. es la empresa administradora de la Zona Franca
de la ciudad de Iquique (ZOFRI), la cual posee una larga trayectoria comercial de
mas de 30 afos de existencia, logrando concentrar a la fecha a numerosas
empresas que operan en diferentes rubros del comercio, tales como el area
automotriz, electronica, maquinaria, vestuario, materiales de construccion, entre
otros, y que posee un parque industrial, un mall comercial, un centro logistico y
numerosos terrenos para otorgar la mayor eficiencia a las operaciones que en ella
se efectlan.

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. ha utilizado como parte distintiva de su nombre
comercial la expresion “ZOFRI” integrandola como un signo caracteristico de los
servicios que ofrece como administradora de la misma en la ciudad de lquique,
considerando que, ademas, ésta denominacién también es parte integrante de su
razoén social.

El Segundo Solicitante anade que el reconocimiento y prestigio que ha alcanzado
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., han llevado a posicionar la denominacion
“ZOFRI”, “ZONA FRANCA”, “ZONA FRANCA DE IQUIQUE”, o sus derivaciones
dentro del mercado nacional, resultando notoriamente reconocidas por cualquier
persona, relacionando de manera casi inmediata la denominacién “ZONA FRANCA”
con la Zona Franca de la ciudad de Iquique. Asimismo, ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S.A. es titular de una serie de marcas comerciales registradas ante el
Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia, para la expresion
“ZOFRI” y sus derivaciones, tal como se detalla a continuacion:

J “ZOFRI”, Reg. N® 520594, para distinguir servicios de las clases 35, 39
y 42;

J “ZOFRI”, Reg. N° 520595, para distinguir servicios de las clases 39 y
42;

o “ZOFRI PART”, Reg. N? 828536., para distinguir productos de la clase

o “MALL ZOFRI”, Reg. N® 826329 y N° 830868, para distinguir
establecimiento comercial;

J “MALL ZOFRI”, Reg. N® 822325, para distinguir servicios de la clase 36.

o “ZONA FRANCA DE IQUIQUE”, Reg. N® 561118, para distinguir
servicios de las clases 35, 39y 42;

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. sefala que también es titular de numerosos
nombres de dominio compuestos o integrados por las denominaciones “ZOFRI” o



sus derivados, lo que constituye una clara demostracion del trabajo realizado, tanto
para dar a conocer dicha denominacion como para lograr su posicionamiento y
proteccion en el mercado nacional, evidenciando la buena fe con la que pretende
proteger su derecho de dominio, entre otros: zofri.cl, zofriquique.cl,
zofriiquique.cl, zofrichile.cl, zofri-online.cl, zofrionline.cl, zofrinet.cl,
todozofri.cl, zonafranca.cl.

El Segundo Solicitante considera que el nombre de dominio en disputa,
asesoriazofri.cl, no es mas que una sutil o ligera variacién de la denominacion ya
inscrita zofri.cl perteneciente a ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., y agrega que Si
el dominio en disputa llegara a ser asignado al Primer Solicitante, le causaria un
grave perjuicio, provocando una dilucién de los signos que la distinguen y una
evidente confusion entre los usuarios de Internet, los que en la practica ingresarian
al dominio asesoriazofri.cl creyendo encontrar informacién de los servicios y
productos comercializados por ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., con los
consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearia.

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.considera que sobre la base de los antecedentes
expuestos, se confirma que su pretension de registrar a su nombre el dominio
asesoriazofri.cl, se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables, los
gue seran también complementados a lo largo de este proceso.

El Segundo Solicitante hace mencion a la Reglamentacién de NIC Chile para el
funcionamiento de los nombres de dominio .CL, especialmente las establecidas en
los numeros 21 y siguientes, que si bien dicen relacion directa con los
procedimientos de revocacion de dominios, otorga a los arbitros ciertos principios o
parametros a la hora de decidir sobre la asignacién de un nombre de dominio en
especial. Tal es el caso del N® 22 del Reglamento que senala como causal de
revocacion de un nombre de dominio, entre otras: “Que el nombre de dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la
que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
reconocido.”

El Segundo Solicitante indica que su argumentacion base es tener un mejor derecho
sobre el nombre de dominio asesoriazofri.cl, en virtud de ser ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S.A. la empresa administradora de la Zona Franca de la ciudad de
Iquique, la mas importante en nuestro pais, de lo que obviamente carece la Primer
Solicitante.

El Segundo Solicitante indica que un requisito indispensable para cualquier
solicitante de un nombre de dominio es la existencia de buena fe en sus
pretensiones. Segun el Reglamento de NIC Chile, ésta implica que es
responsabilidad del solicitante de un nombre de dominio que su inscripcién no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia y de la ética mercantil, y derechos validamente adquiridos por terceros.
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. ha obrado de buena fe, sin contrariar los
principios recién sefalados, vinculados a la competencia desleal y la ética mercantil.



Por este medio, precisamente lo que busca es una real y efectiva protecciéon de sus
derechos sobre su razédn social, sus marcas debidamente registradas y los nombres
de dominio de las cuales es titular a esta fecha.

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., sin pretender entrar en la calificacién de
intenciones o similares, sefala, al menos en lo que respecta a este Primer
Solicitante, que para tener un legitimo y real interés en un nombre de dominio en
Internet, debe también existir una relacién directa o comprobable de uso en
concordancia con algun tipo de informacién, producto o servicio que se ofrece, con
un grado de identificacion veraz y fidedigno. Debe existir un interés legitimo vy
palpable en su uso o explotacion. Ello, obviamente no es este caso, desde el
momento en que la Primer Solicitante pretende el registro de un nombre de dominio
substancialmente similar al de ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., quién le ha dado
una identificacion y caracterizacion, elevandolo incluso a marca comercial notoria.

El Segundo Solicitante considera que el comportamiento de dofia MARCELA DEL
CARMEN PEREZ MORUNA, no obedece a un interés real y legitimo de uso del
nombre de dominio asesoriazofri.cl. Por el contrario, existiria un interés de impedir
que los signos distintivos de dominio de propiedad de ZONA FRANCA DE IQUIQUE
S.A., se reflejen también bajo este nombre de dominio. Como se indicé, sélo ZONA
FRANCA DE IQUIQUE S.A., y aquella administradora de la zona franca de Punta
Arenas, son las Unicas capaces de ofrecer a los consumidores productos o servicios
relacionados e identificados con la denominacién “Zofri”, sin que ello induzca a error
o confusién respecto de su origen.

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. anade que generalmente, para la solucion de
conflictos relativos a la inscripcion de nombres de dominio, sobre los cuales dos o
mas partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio “First
come, first served’, de acuerdo al cual el solicitante que primero hubiese formulado
su pretensién de inscripcién sobre el nombre de dominio en disputa ante el
correspondiente organismo de administracién del sistema, tendria una preferencia al
momento de otorgar la inscripcion del nombre de dominio. Sin embargo, la
aplicacion de dicho principio no es absoluto y de esa misma manera lo ha entendido
la jurisprudencia nacional. Esto se debe a que, en ciertos casos, éste puede
significar una injusticia para alguna de las partes, provocandole perjuicios a la parte
con legitimo interés y que, por el simple hecho de solicitar con posterioridad dicha
inscripcion, se vulnerase un auténtico y legitimo derecho merecedor de proteccion
juridica. Como consecuencia de ellos, ha surgido la tesis -que hoy se aplica como
regla general- del “mejor derecho”, que establece que, sin perjuicio de considerarse
en su justa medida el principio “first come, first served’, se privilegia en la decisién
de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o mas partes, a la que logre
acreditar que goza de un mejor derecho sobre éste.

Por ende, a juicio del Segundo Solicitante, sera de vital importancia tener un
legitimo interés marcario, comercial, empresarial y de buena fe que inspire la
solicitud de inscripcion del nombre de dominio, que merezca proteccion juridica.



ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. se encuentra precisamente en esta situacién, ya
qgque no goza de la preferencia del principio “first come, first served’, pero ha
demostrado gozar de un mejor derecho sobre el nombre de dominio
asesoriazofri.cl.

El Segundo Solicitante hace presente que las creaciones del talento son propiedad
de sus autores, segun las disposiciones del articulo 19, nimero 25 de la
Constituciéon Politica de la Republica, la cual “asegura a todas las personas, la
libertad de crear y de difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus
creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie por el lapso que senale la
Ley’, en concordancia con el articulo 583 del Cédigo Civil, reconociendo una
especie de Propiedad sobre las obras del intelecto.

El Segundo Solicitante 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 Proteccion y el Convenio de Paris.

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. indica que lo anterior se ajusta con lo dispuesto
en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
especialmente el Articulo 12, inciso 1°: “Si al cabo del periodo de 30 dias corridos a
contar de la publicacion de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se
encontraran en tramite dos o mas solicitudes de inscripcion para ese mismo nombre
de dominio, se iniciara el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentacion.” El mismo
Articulo 12, inciso 2° sefala: “Una vez iniciado este proceso no se aceptaran nuevas
solicitudes de inscripcion para el nombre de dominio en disputa. Antes de proceder
a la citacion a audiencia de mediacion se verificara que todos los solicitantes hayan
pagado la tarifa, para lo cual cada uno dispondra del plazo de 30 dias a contar de la
recepcion de su respectiva solicitud. Se considerara que aquellos solicitantes que no
cumplan este requisito oportunamente, se han desistido de su solicitud y el proceso
continuara sélo con los restantes.”

Por ultimo, ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. cita el inciso 3¢ del Articulo 12: “Por el
solo hecho de presentar su solicitud, todos los Solicitantes se obligan, a aceptar el
mecanismo de mediacion y arbitraje para solucion de conflictos que se susciten en
la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y
las costas segun lo determine el arbitro.”

El Segundo Solicitante agrega que el Articulo 14, inciso 1°: “Sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. explicita que este Reglamento manifiesta que es
causal de revocacion, y por consiguiente es causal de eliminacién de una solicitud
en tramite de un nombre de dominio, el que su inscripcion sea abusiva, o que ella
haya sido realizada de mala fe, esto se encuentra en el Articulo 22, inciso 2% “La
inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes: Primero, que el nombre de dominio sea idéntico o



engafnosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, 0 a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
Segundo, que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y por ultimo que el nombre de
dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”

El Segundo Solicitante hace presente que el Articulo 22, inciso 3° indica que “La
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea
taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio
objetado:

a. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos
a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada
del bien o servicio.

b. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de
dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del
asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

c. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

d. “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier
otro lugar en linea, creando confusién con la marca del reclamante.”

Por ultimo el Articulo 22, inciso 4° de este Reglamento sefiala que “Sin perjuicio de
lo previsto en los parrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y
demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a. “Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencion auténtica de
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre.

b. “Que el asignatario del nombre de dominio sea comtunmente conocido por
ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa
denominacion.

c. “Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio
("fair use”), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de
confundir a los consumidores.”

Finalmente, ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. hace mencién al Articulo 82, inciso 6°
del Anexo 1 Procedimiento de Mediacion y Arbitraje indicando: “Las costas del



arbitraje seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo
exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion, o
al actual asignatario, en un conflicto por revocacion. Sin perjuicio de lo anterior, el
arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de
los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripcion en
casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por
cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el arbitro
determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.”

El Segundo Solicitante concluye que en virtud de los argumentos planteados y las
pruebas acompanadas en esta presentacidon, queda demostrado que ZONA
FRANCA DE IQUIQUE S.A. posee argumentos contundentes, objetivos y
demostrables, para estimar que corresponde que le sea asignado el nombre de
dominio asesoriazofri.cl, por sobre las planteadas por dofia MARCELA DEL
CARMEN PEREZ MORUNA.

El Segundo Solicitante considera el nombre de dominio solicitado por dofa
MARCELA DEL CARMEN PEREZ MORUNA es una abreviacion muy similar a la
razén social de ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., sus marcas y los nombres de
dominio ya registrados, amén del caracter indicativo de actividad de la misma, por lo
que es perfectamente sensato pensar que asesoriazofri.cl es una denominacion
enganosamente similar a zofri.cl o las derivaciones sefaladas precedentemente, lo
que sin duda causara confusion entre el publico.

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. apela a que no es posible despreciar todo el
capital invertido para lograr un posicionamiento de sus marcas y servicios, no sélo a
nivel nacional sino que ademas internacional, honestamente adquirido a lo largo de
toda su trayectoria, la cual podria diluirse o provocar confusiones entre el publico,
considerando que “ZONA FRANCA DE IQUIQUE” o su sigla “ZOFRI” es una marca
notoria, famosa y publicamente conocida, la cual segun nuestra legislacion merecen
una proteccién especial.

El Segundo Solicitante, por ultimo, indica que el otorgamiento de la titularidad del
nombre de dominio asesoriazofri.cl al Primer Solicitante causaria un dafo
irreparable tanto a ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., como a los consumidores y
usuarios de Internet, quienes confian en la relacién existente entre el nombre en
cuestion y los productos y servicios ofrecidos por ella, garantizandole en la practica
una gran cantidad de visitas al sitio, al cual podria dotar de un contenido similar,
complementario, o incluso difamatorio de esta entidad.

Que con fecha 10 de julio de 2009, se da traslado al Primer Solicitante de la
demanda arbitral de fecha 2 de julio de 2008 presentada por don JUAN ENRIQUE
PUGA VALDES en representacion del Segundo Solicitante, ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S.A;;

Que con fecha 20 de julio de 2009, la Primer Solicitante, donia MARCELA DEL
CARMEN PEREZ MORUNA, acompana su presentacion, en la que sefala que
siendo de profesibn Contador Publico, llegdé a trabajar a Iquique en 1988,
asesorando a clientes extranjeros para que inviertan en nuestro pais bajo el régimen
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D.S. 341, comenzando con la Iniciacion de Actividades, ante el Servicio Impuestos
Internos, los tramites para que la nueva empresa pueda invertir en el Régimen de
Zona Franca, utilizando todas las herramientas que le otorga la Zona Franca de
lquique. Ademas, los asesora ante todas la operaciones que corresponden a la
fiscalizacién ante Servicio de Aduana de Chile.

Dofia MARCELA DEL CARMEN PEREZ MORUNA agrega que en su pagina Web
se publicitan los diferentes servicios contables y tributarios que ofrece, sin querer
hacer mal uso del nombre de dominio asesoriazofri.cl creado, ya que el 90% de
sus asesorados son inversionistas de capitales extranjeros, de origen chino que
llegan a nuestro pais con la idea de invertir.

La Primer Solicitante desea mantener su pagina Web bajo el nombre de
asesoriazofri.cl, pero considera que obligatoriamente debe desistirse del mismo,
por razones obvias. Agrega que representa a una de las empresas usuarias,
llamada IMPORTADORA Y EXPORTADORA HONG FU LTDA RUT: 76.004.134-3,
ubicada en Manzana 12 galpén 21, local 46, recinto amurallado, Zona Franca.

Dofia MARCELA DEL CARMEN PEREZ MORUNA concluye que no quiere que se
tomen represalias ante las empresas que asesora en la Zona Franca de Iquique, y
solicita llegar a un entendimiento con la Primer Solicitante;

Que con fecha 11 de agosto de 2009, se cita a las partes a oir sentencia;

Que con fecha 14 de agosto de 2009, se deja sin efecto la resolucion de fecha 11 de
agosto de 2009 citando a las partes a oir sentencia y, en su lugar, se provee la
presentacion de fecha 20 de julio de 2009 hecha por la Primer Solicitante, doiia
MARCELA DEL CARMEN PEREZ MORUNA, dandose traslado de la misma;

Que con fecha 21 de agosto de 2009, dofia CATALINA ZEGERS GARCIA-
HUIDOBRO en representacién del Segundo Solicitante, ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S.A., evacua el traslado, indicando que la presentacion de fecha 20 de
julio de 2009 de la Primer Solicitante es del todo confuso, sin hacer ninguna
referencia a los fundamentos objetivos para reclamar el nombre de dominio en
disputa. Menos, respecto a alguna relacion palpable con la expresién en cuestion.
Lo anterior, demuestra claramente que no tiene un legitimo interés marcario,
comercial, empresarial que inspire la solicitud de inscripcion del nombre de dominio
asesoriazofri.cl, que la haga merecedora de proteccion juridica.

El Segundo Solicitante agrega que en la referida presentacion, la Primer Solicitante
sefiala que “deseo mantener mi pagina bajo el nombre de asesoriazofri.cl, pero
obligatoriamente debo desistir por razones obvias”. A juicio del Segundo Solicitante,
segun lo expuesto, la Primer Solicitante ha manifestado expresamente su intencién
de desistirse de su solicitud, lo que reafirma que no tiene un interés real y legitimo
en la asignacién del nombre de dominio en disputa.

Por ultimo, el Segundo Solicitante cita del documento de la Primer Solicitante que



12.

13.

“no quiero que se tome represalias ante las empresas que asesoro ante la Zona
Franca de Iquique’. Respecto de este punto, el Segundo Solicitante hace presente
que esas palabras surgen de la fantasia e imaginario creativo de la propia
contraparte, desconociendo abiertamente la naturaleza de un procedimiento arbitral,
en el cual, al someterse a las normas de mediacion y arbitraje establecidas por NIC
Chile, las partes se han obligado a acatar la decisién del juez arbitro que conozca
del conflicto que se suscite en la inscripciéon del nombre de dominio. Es asi como el
Segundo Solicitante jamas ha sefialado que se tomarian represalias contra la Primer
Solicitante, actitud que no se condice con el comportamiento observado por ZONA
FRANCA DE IQUIQUE S.A. a lo largo de los afnos vy, por tanto, se esta en absoluto
desacuerdo con esta afirmacion.

El Segundo Solicitante concluye que es facil advertir de la simple lectura de la carta
del Primer Solicitante, que éste manifiesta su intencién de desistirse de su solicitud y
refleja el nulo interés en el nombre de dominio en disputa. Segun el Segundo
Solicitante, corresponde, en consecuencia, asignar el nombre de dominio
asesoriazofri.cl a ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., quien ha acreditado segun
los fundamentos expuestos en el escrito presentado con fecha 2 de Julio de 2009
tener un legitimo y real interés en la asignacion del referido nombre de dominio;

Que con fecha 27 de agosto de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 21
de agosto de 2009 por dofna CATALINA ZEGERS GARCIA-HUIDOBRO, en
representacion del Segundo Solicitante, ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.
Asimismo, para una comprension adecuada de las alegaciones del Primer
Solicitante, se decreta como medida para mejor resolver, que éste aclare dentro del
quinto dia, su presentacion de fecha 20 de julio de 2009, indicando si efectivamente
se desiste expresamente del nombre de dominio asesoriazofri.cl en conflicto;

Que con fecha 11 de septiembre de 2009, se certifica que dofila MARCELA DEL
CARMEN PEREZ MORUNA, no evacu6 dentro del plazo la medida para mejor
resolver decretada, por tanto, se la tiene por no desistida del nombre de dominio en
conflicto. Con igual fecha, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion que es
notificada a las partes por correo electronico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidn no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;
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10.

11.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron
son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que dofia MARCELA DEL CARMEN PEREZ MORUNA sefiala que es de profesién
Contador Publico, trabajando desde 1988 en Iquique y dedicandose a asesorar a
clientes extranjeros para que inviertan en nuestro pais bajo el régimen D.S. 341,
asistiendo con los tramites para que la nueva empresa pueda invertir en el Régimen
de Zona Franca y asesorando respecto a todas las operaciones que corresponden a
la fiscalizacion ante el Servicio de Aduana de Chile;

Que, por consiguiente, es evidente que las actividades profesionales de la Primer
Solicitante tienen directa relacién con la ZONA FRANCA DE IQUIQUE, la cual es
administrada y explotada por el Segundo Solicitante, ZONA FRANCA DE IQUIQUE
S.A;

Que mediante los documentos acompanados por el Segundo Solicitante en estos
autos, los cuales no fueron objetados por la Primer Solicitante, ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S.A. ha acreditado ser titular de la marca comercial “ZOFRI”, asi como de
numerosas otras variantes de la misma, tales como “ZOFRI PART”, “MALL
ZOFRI” y “ZONA FRANCA DE IQUIQUE”, entre otras;

Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de, entre otros,
los nombres de dominio zofri.cl, zofriquique.cl, zofriiquique.cl, zofrichile.cl, zofri-
online.cl, zofrionline.cl, zofrinet.cl, todozofri.cl y zonafranca.cl;

Que de los restantes documentos acomparnados por el Segundo Solicitante en
autos, los cuales no fueron objetados por la Primer Solicitante, se acredita
fehacientemente que la marca “ZOFRI” de propiedad de ZONA FRANCA DE
IQUIQUE S.A., goza de una amplio prestigio a nivel, pudiendo incluso sefialarse que
corresponde a marca comercial notoria;

Que el nombre de dominio en conflicto contiene en forma integra la marca comercial
“ZOFRI”, expresion que no corresponde a un concepto genérico ni a una palabra de
uso comun, refiriéndose exclusivamente a la ZONA FRANCA DE IQUIQUE, sin que
la inclusién de la palabra “asesoria” logre cambiar esta circunstancia;

Que, en atencion a lo anterior, para este sentenciador es indudable que el nombre
de dominio asesoriazofri.cl en conflicto necesariamente sera asociado al Segundo
Solicitante, ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., y que los usuarios de Internet y
publico consumidor en general, tenderan a creer que el dominio asesoriazofri.cl es
de propiedad del Segundo Solicitante o, a lo menos, que estd directamente
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relacionado con él, en circunstancias de que esto no es efectivo;

12.  Que por consiguiente, considerando los derechos e intereses legitimos que ha
acreditado tener ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. sobre el nombre de dominio
asesoriazofri.cl en conflicto, en particular a la notoriedad de la marca comercial
“ZOFRI” de su propiedad, sin que dofia MARCELA DEL CARMEN PEREZ
MORUNA haya podido demostrar tener derechos o intereses legitimos mejores a los
del Segundo Solicitante y, muy especialmente, teniendo presente los principios de
prudencia y equidad, es que este sentenciador ha llegado a la conviccion de que al
Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio
asesoriazofri.cl en disputa.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio asesoriazofri.cl al Segundo Solicitante, ZONA FRANCA
DE IQUIQUE S.A., RUT N°70.285.500-4.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofa Claudia Ruiz Jaramillo y a dofa Lorena Carvajal

Valdés, quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 28 de septiembre de 2009.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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