En Santiago de Chile, a 7 de enero de 20009.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO9800 de fecha 7 de octubre de 2008 me notificé de la
designacion como érbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “chilezonafranca.cl”, designacion que acepté con fecha 8 de octubre
de 2008, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Comercial Frada y Compafiia Limitada, Rut 81.426.100-K,
con domicilio en la ciudad de Punta Arenas, Errazuriz 485, Punta Arenas, correo
electronico comercial.frada@gmail.com; 2) Zona Franca de lquique S.A., Rut.
70.285.500-4, representada por Puga Ortiz Abogados y en autos por los abogados don
Cristian Mir Balmaceda y dofia Maria Laura Aguirre Brand, con domicilio en esta ciudad,
Huérfanos 1189 piso 6° de la comuna de Santiago, correo €lectronico

marialaura.aguirre@pugaortiz.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“chilezonafranca.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 10 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral, con la inasistencia de Comercial Frada y Compafia Limitada, a quien le fue

notificada el acta seguin consta a fojas 11 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de don Comercial Fraday Compafiia Limitada.

Consta a fojas 64 de autos, que Comercial Frada y Compafia Limitada present6
planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto, sefialando que su firma se encuentra establecida en la zona franca de Punta

Arenas desde hace muchos afios.

[.5.2 Planteamientos de Zona Francade Iquique S.A.

Consta afojas 63 y siguientes que dofia Maria Laura Aguirre Brand en representacion de
Zona Franca de Iquique S.A. present6 escrito fundamentando su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos, sefldlando que la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) es uno
de los centros de negocios méas importantes de nuestro pais, con mas de 200 hectéreas
atiles, 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 redliza la venta
al detalle. El Decreto ley N° 1.055 del afio 1975 autorizd el establecimiento de “Zonas
Francas’ sblo en las ciudades de Iquique y Punta Arenas, siendo la primera de €llas la
mas conocida a nivel nacional y la que mayor cantidad de operaciones comerciales
efectla a afo. La Zona Franca de Iquique (ZOFRI), gue opera en € mercado desde €l
ano 1975, ha sido administrada desde entonces por la sociedad “ Zona Franca de Iquique
SA.”. La particularidad que posee este centro de negocios y gque motiva a que las
empresas efectlen una gran cantidad de operaciones de compra y venta a afio, consiste



en gue éste cuenta con un régimen de exencion tributariay aduanera, lo que en la préactica
significa que las mercaderias depositadas en ella no pagan impuestos ni aranceles
aduaneros durante su permanencia en dicho régimen. 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. De esta forma, la denominacidn “chilezonafranca.cl” claramente
induciria a error a publico, provocando confusion entre quienes accedieran a dicho sitio
de Internet, buscando probablemente informacion sobre los productos o servicios que su
representada entrega en su calidad de administradora de dicha zona franca, provocandole
gravisimos perjuicios a una denominacion que ha buscado proteger por tanto tiempo. Por
otra parte sefidla que la 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 afios de existencia, logrando concentrar a la fecha, a numerosas
empresas que operan en diferentes rubros del comercio, tales como € area automotriz,
electrénica, maquinaria, vestuario, materiales de construccion, entre otros, y que posee un
pargue industrial, un mall comercial, un centro logistico y numerosos terrenos para la
otorgar la mayor eficiencia a las operaciones que en ella se efectian. Para ello, ha
utilizado como parte distintiva de su nombre comercia la expresion “ Zona Franca’
integrdndola como un signo caracteristico de los servicios que ofrece como
administradora de la misma en la ciudad de Iquique, considerando que ademas ésta
denominacion también es parte integrante de su razon social. Gracias a éxito que ha
tenido esta empresa en la administracion de la Zona Franca por sus franquicias de carécter
tributario, no sélo a nivel nacional sino que a nivel internacional, su representado efectud
el registro de numerosas marcas comerciales con el objeto de proteger de manera efectiva
la denominacion “Zona Franca’, “Zona Franca de lquique’, “Zofri” y numerosas
derivaciones, que la distinguen de otras empresas 0 sociedades nacionales. En el mismo
sentido, su representada también es titular de numerosos nombres de dominio compuestos
0 integrados por las denominaciones “ Zona Franca’ o sus derivados, lo que constituye
una clara demostracion del trabgjo realizado, tanto para dar a conocer dicha



denominacion como para lograr el posicionamiento y proteccién de la expresion “ Zona
Franca” y sus derivados en el mercado nacional, evidenciando la buena fe con la que
pretende proteger su derecho de dominio. Algunos de los nombres de dominio cita sdlo a
modo de gemplo, los siguientes: zonafranca.cl, zofri.cl, zofriquique.cl, zofriiquique.cl,
zofrichile.cl, zofri-online.cl, zofrionline.cl, zofrinet.cl, todozofri.cl. Agrega que, en
particular, el nombre de dominio en disputa “chilezonafranca.cl” no es mas que una sutil
o ligera variacion de la denominacion ya inscrita “zonafranca.cl” y de la cua su
representada es titular alafecha. Sefidla que de asignarse el dominio en disputa al primer
solicitante, causaria un grave perjuicio a su representada, provocando una dilucién de los
signos gue la distinguen y una evidente confusion entre los usuarios de Internet. Por otra
parte cita los numeros 21 y siguientes del Reglamento, la similitud de nombres de
dominio, la buena fe en la solicitud de inscripcion del nombre de dominio en disputa, €l
principio de “First come, first served”’, su no aplicacion por acreditar que goza de un
mejor derecho sobre éste. En cuanto al derecho cita €l articulo 19, nimero 25 de la
Constitucion Politica de la Republica, en concordancia con € articulo 583 del Cddigo
Civil, la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, la Ley N° 19.039 sobre Privilegios
Industriales y su Proteccion y € Convenio de Paris. Todo €llo se gjusta con lo dispuesto
en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, cita
su articulo 12, articulo 14, articulo 22, articulo 8°, inciso 6° del Anexo 1 Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje. Concluye que el hombre de dominio solicitado por la contraparte
es muy similar a la razén social de su representado Zona Franca de lquique S.A., sus
marcas y los nombres de dominio ya registrados, por lo que es perfectamente sensato
pensar que “chilezonafranca.cl” es una denominacién engafiosamente similar a
“zonafranca.cl” o las derivaciones que hemos sefidlado precedentemente, o que sin duda
causard confusion entre el publico. El otorgamiento de la titularidad del nombre de
dominio “chilezonafranca.cl” a primer solicitante causaria un dafio irreparable tanto a su
representada, como a los consumidores y usuarios de Internet, quienes confian en la
relacion existente entre el nombre en cuestion y los productos y servicios ofrecidos por



nuestra representada, garantizandole en la practica una gran cantidad de visitas al sitio, al
cual podria dotar de un contenido similar, complementario, o incluso difamatorio de la
entidad gque representan. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa, acompafia los siguientes documentos :Impresion de la pagina web de
su representada “zofri.cl”; Listado de marcas comerciales registradas a nombre de su
representada; Listado de nombres de dominios registrados a nombre de su representada;
Copia de impresion del buscador de Internet www.google.cl, parala denominacion “ Zona
franca” en las paginas de Internet en Chile, donde se observa que los dos primeros

resultados arrojados corresponden a de su representada www.zofri.cl.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade Comercial Fraday Compariia Limitada.
Comercial Frada y Compafiia Limitada no evacud respuesta alguna a los argumentos

expuestos por Zona Franca de Iquique S.A.

1.6.2 Respuestade Zona Francade Iquique S.A.
Zona Franca de Iquiqgue S.A. no evacud respuesta alguna a los planteamientos de

Comercia Fraday Compafiia Limitada.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 67 de autos, con fecha 11 de diciembre de2008 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-



. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Comercial Frada y Compafia
Limitada con fecha 2 de julio de 2008 solicit6 € nombre de dominio
“chilezonafranca.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Zona
Franca de Iquique S.A., lo solicité con fecha 23 de julio de 2008.-

1.2  Que Comercial Frada y Compafiia Limitada fundamenté su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa en que su firma se encuentra

establecida en la zona franca de Punta Arenas desde hace muchos afios.

1.3  Que Zona Franca de Iquique S.A. fundament6 su megjor derecho sefialando que la
Zona Franca de Iquique (ZOFRI) es uno de los centros de negocios mas importantes de
nuestro pais, que opera en €l mercado desde € afio 1975, ha sido administrada desde
entonces por la sociedad “ Zona Franca de Iquique S.A.”. Agrega que tiene registrada
numerosas marcas comerciales como “Zona Franca de lquique’, “Zofri” y numerosas
derivaciones, que la distinguen de otras empresas 0 sociedades nacionales. Agrega que es
titular de numerosos nombres de dominio compuestos 0 integrados por las
denominaciones “ Zona Franca’ o sus derivados, como por gemplo zonafranca.cl,
zofri.cl, zofriquique.cl, zofriiquique.cl, zofrichile.cl, zofri-online.cl, zofrionline.cl,
zofrinet.c, todozofri.cl. Agrega que, en particular, el nombre de dominio en disputa
“chilezonafranca.cl” no es mas que una sutil o ligera variacion de la denominacién ya
inscrita “zonafranca.cl”. Desde el punto de vista del derecho cita € articulo 19, nimero
25 de la Constitucién Politica de la Republica, en concordancia con €l articulo 583 del
Caodigo Civil, la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, la Ley N° 19.039 sobre
Privilegios Industriadles y su Protecciéon y el Convenio de Paris. EI Reglamento para €l
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su articulo 12, articulo 14,
articulo 22, articulo 8°, inciso 6° del Anexo 1 Procedimiento de Mediacion y Arbitragje.



Concluye que el nombre de dominio solicitado por la contraparte es muy similar a la
razén social de su representado Zona Franca de Iquigue S.A., sus marcas y los nombres
de dominio ya registrados, por lo que es perfectamente sensato pensar que
“chilezonafranca.cl” es una denominacion engafiosamente similar a “zonafranca.cl”, lo

gue sin duda causara confusion entre el pablico.

I1.4 Que debe considerarse, gue de acuerdo ala documentacidn acompafiada por Zona
Franca de Iquique S.A., consta a fojas 20 que tiene registrada en Chile la marca “Zona
Franca de lquique’ . Que dicha marca si bien no es idéntica a nombre de dominio
solicitado, “chilezonafranca.cl”, si es engafiosamente similar, pues la Unica diferencia es
el reemplazo de la palabra “de Iquique’ por “Chile”, manteniéndose la expresion “Zona
Franca’, elemento que le otorga la distintividad a nombre de dominio. En efecto, la
expresion “Chile” no le otorga una distintividad propia al nombre de dominio, pues hace
referencia a nuestro territorio nacional donde precisamente opera la Zona Franca de

lquique.

1.5 Ademés de lo anterior debe considerarse que, segin se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgarsele el nombre de
dominio “chilezonafranca.cl”, engafiosamente similar a la marca “Zona Franca de
lquique”, a quien no es titular de dicha marca, se produciria confusiéon entre los usuarios
de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productosy servicios que se ofrecen.

1.6  Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Zona Franca de Iquique S.A.
acreditd que es titular, entre otros, del nombre de dominio “zonafranca.cl”,
engafosamente similar a nombre de dominio solicitado, de manera que s se le asigna el
nombre de dominio en disputa “chilezonafranca.cl”, a primer solicitante, efectivamente
podria producirse una confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia

de los productos y servicios ofrecidos.



1.7 Del mismo modo debe considerarse que € nombre de dominio en disputa
“chilezonafranca.cl” corresponde en gran medida a la razén social de Zona Franca de
Iquique S.A., lo que le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

1.8 En cuanto alos planteamientos de Comercial Fraday Compafiia Limitada, si bien
sefiadld que opera en la zona franca de Punta Arenas desde hace muchos afios, éste
sentenciador considera que tal razon no es suficiente para asignarle el nombre de dominio
en disputa, tanto por los contundentes argumentos y pruebas de la contraparte, como por
cuanto se trata, segun sus propios dichos, de una de las tantas empresas que operan en la
Zona Franca de Punta Arenas, pero no se la sociedad que administra dicho recinto como
sucede en el caso del segundo solicitante en relacion ala Zona Franca de | quique.

1.9  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que € nombre de dominio
“chilezonafranca.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Zona
Franca de Iquique S.A.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar e nombre de dominio

en disputa “chilezonafranca.cl” a Zona Franca de Iquique S.A.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-



Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.



