‘FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO ZONAFRANCA.CI.

Santiago, 14 de enero de 2011.

VISTOS:

1 El correo electrénico de fecha 25 de junio de 2010, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio ZONAFRANCA . CL se ha designado como arbitro al
suscrito que 1ola a fojas 1 de autos.

2. Correo electionico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 25 de junio de 2010, en el
que se adjunta copia del oficio N°12446.

3 El oficio OF12446 fecha 25 de junio de 2010, mediante ¢l cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Agencia de Marketing y Publicidad Online Sebastian Ignacio Bertios
Cortes, como primer solicitante y Zona Franca de Iquique S.A. como segundo solicitante, que rola a
fojas 3 del expediente.

4, La individualizacién de las partes que rola a fojas 4 v 5 autos.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 6 de julio de 2010, 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 noimas de procedimiento, que se
envio 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 admisidn de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas § y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacion del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 8 de
julio de 2010, pot 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 9 de julio de 2010 de la aceptacién del suscrito como
arbitro del presente caso '

8 Resolucién de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 21 de julio de 2010, en la que
constan las fumas de don Sebastidn Berrios Coités en representacién de Agencia de Marketing vy
Publicidad Online, don Oscar Rodiiguez Baeza en representacion de Zona Franca de Iquique; v la del
arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrénico, tal como consta a fojas 12
del expediente.




9. Escrito que rola a fojas 13 vy siguientes presentados con fecha 21 de julio de 2010 por don Max
Villaseca Molina, en el que asume patrocinio a nombre de Zona Franca de Iquique S.A. (ZOFRI) y
delega poder para actuar en autos a don Oscar Rodriguez Baeza.

10 Escrito que rola a fojas 15 y siguientes presentados con fecha 3 de agosto de 2010, por don Max
Villaseca Molina en representacion de Zona Franca de Iquique S.A. (ZOFRI), en el que presenta
demanda de asignacién del dominio ZONAFRANCA .CL y acompafia documentos con citacion.

11.  Escrito que rola a fojas 32 y siguientes de presentados con fecha 4 de agosto de 2010 por don
Jorge Zenteno Undurraga en representacion de Agencia de Marketing y Publicidad Online Sebastian
Ignacio Bertios Cortes EIRL, primer solicitante del nombre de dominio ZONAFRANCA CL, en el que
acompaiia documentos de prueba para demostrar su mejor derecho sobre el dominio en conflicto.

12, Resolucién de traslado que rola a fojas 41 de fecha 9 de agosto de 2010 con el que se dio
traslado a la documentacidn presentada por las partes.

13 Escrito que rola a fojas 42 y siguientes presentados con fecha 16 de agosto de 2010 por don Max
Federico Villaseca Molina, en representacion de Zona Franca de Iquique S A.

14.  Lscrito que rola a fojas 48 y siguientes presentado con fecha 16 de agosto de 2010 por don Jorge
Zenteno Undurraga en representacion de Agencia de Marketing y Publicidad Online Sebastian Ignacio
Berrios Cortes EIRL..

Y TENIENDO PRESENTE.:

L Que el procedimiento de mediacién v arbitraje sobie conflictos que se susciten por el tegistro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanio 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° | de la Reglamentacion NIC CHILE vy los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

118 Que a la audiencia del dia 21 de julio de 2010 a las 16:30 hrs., fijada en la resolucion que rola a
fojas 6 para la realizacién del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
asistieron don Sebastian Berrios Cortes como primer solicitante y don Oscar Rodriguez Baeza en
representacion de Zona Franca de Iquique S.A , como segundo solicitante.

IlI.  Que por escrito de fecha 21 de julio de 2010, don Max Villaseca abogado en representacion de
Zona Franca de Iquique S A. (ZOFRI), presenté demanda de asignacién por el nombre de dominio
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ZONAFRANCA CL, en contra de la Agencia Marketing y Publicidad Online Sebastian Berrios Cortes,
en base a los derechos que le asiste a su representada sobre ¢l dominio en disputa, de acuerdo a los
fundamentos de hecho y derechos que expone en el escrito presentado.

IV.  Que el sefior Villaseca hace mencion en su escrito que su representada es el unico Centto
Comercial de Chile libre de impuestos, con méas de 400 locales comerciales, sucursales bancarias, casas
de cambio, cotreos, Setnac, Sernatui, farmacia, oficina de informaciones, cajeros automaticos, moderna
plaza de comidas, amplio estacionamiento y mucho maés, con una superficiec de 30.000.- metros
cuadrados construidos, se proyecta como el Centro Comercial de Zona Franca mas importante de
Sudamérica, con mas de cinco millones de visitas al afio y con nuevos proyectos que impulsan el
crecimiento de Zofii en la Marco Region. Que el Centro Comercial cuenta con ambientes climatizados,
prestaciones de diversos servicios como bafios, mudadores, sillas de ruedas, lockers y un modemo y
completo sistema de seguridad, también cuenta con distribuidores oficiales para Chile de grandes
marcas como Sony, Pionner, Samsung, Paco Rabanne, Ray Ban, Hugo Boss, Ralph Laurent, entte otias;
una amplia variedad de rubros como electronica, linea blanca, perfumes, computacién, vestuario,
juguetes, decoracion, hogar, librerias v licores, también posee un area exclusiva de venta de repuestos y
accesorios para vehiculos (Zofri-Part) un exclusivo edificio pata la venta de automdviles nuevos (Zofii
autos). Que su representado ha desatrollado una mezcla especial de comercio y entretencion, entregando
una variada oferta de eventos culturales, espacios abiertos para exposiciones y ferias artesanales, ademas
de una amplia gama de actividades promocidnales, acompafiadas de show y eventos especiales.

V. Que agrega el Sr. Villaseca que su cliente es titular de la marca comercial ZONA FRANCA DE
IQUIQUE, que es un signo distintivo inscrito bajo los siguientes registros: “ZOFRI Y ZONA FRANCA
DE IQUIQUE”, N°622.378; “ZONA FRANCA DE IQUIQUE”, N°655.399, N°655 401, N°655 402,
N°655.403, N°655.405, N°655 406, N°655.408, N°655 424, v N°655 425, copias de dichos registros
rolan a fojas 19 a la 29 del expediente. Que es evidente la 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 el bien es capaz de proporcionar. Que 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 su cliente
realiza cada afio. Que cualquier semejanza con el signo de su poderdante en Internet llevaria a
confusiones innecesatias a los consumidores, provocando perjuicios econdémicos a su mandante,
beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero.

VI Que el concepto de Zona Franca es grifica y fonéticamente idéntico al concepto marcario Zona
Franca de Iquique, principal signo marcario de su representado, que la identidad grafica y fonética de
estos signos producira innumerables confusiones entre los consumidores, quienes ingresardn a la pagina
teniendo conviceidn que es una pagina oficial de Zona Franca de Iquique, provocando una distorsion en
el mercado, y la dilucion de las marcas principales y secundarias de nuestro poderdante. Que de acuerdo
a todo lo antes sefialado, es su representado quien tiene el mejor derecho respecto del nombre de
dominio en conflicto.

VII.  Que con fecha 4 de agosto de 2010, don Jorge Zenteno Undumiaga, en representacion de
Sebastian Bertios Cottes, presentd escrito en el que argumenta que la palabra Zona Franca denota el
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drea o porcion unitaria de territotio perfectamente deslindada y proxima a un puerto o aeropuetrto,
amparada por presuncion de extraterritorial aduanera, como asimismo los recintos aislados fuera de ella.
Que el decreto Ley N°1055, de 1975 autoriza el establecimiento de Zona Franca en Iquique y Punta
Arenas y como tal se trata de un territorio delimitado de un pafs donde se goza de algunos beneficios
tributarios, como el no pago de derechos de importacion de mercancias o el no cobro de algunos
impuestos. Que en las zonas francas suelen crearse grandes centros de compia v se instalan con
frecuencia industrias maquiladoras o almacenes especiales para la mercancia en transito, también
llamadas como puertos libres.

VIII. Que el Sr. Zenteno argumenta que el dominio en conflicto es una expresion genérica, ya que
zona franca no hay solo una en Chile, sino también en el extranjero, pudiendo por esto su cliente
extender sus servicios fuera del pais, motivo por el cual seria logico pensar que cada ciudad de cada pais
que goza del beneficio tributario considerard que le pertenece de manera privada y excluyente el
dominio que es centro del presente arbitraje. Que pone como ejemplo que existen zona de franca en
Argentina, en una decena de ciudades como Puerto Iguazi, Misiones, etc., Que se puede encontiar en el
universo de la Web ofrecimientos de distintos paises y comunidades, servicios donde se hace presente el
distintivo de importar, exporta y vender productos relacionados con una zona franca, lo que no es un
privilegio o exclusiva idea del Estado Chileno, sino una practica usada por los distintos paises tanto del
continente Americano como en el 1esto del mundo, para impulsar el comercio en distintas zonas de su
territorio, lo que no es un privilegio exclusivo, pues en el otro extremo del pais se encuentra con la
misma situacidén en Punta Arenas. Que seria un gran golpe a la estabilidad econdmica de miles de
comerciantes tanto de Chile como del Continente Americano v aun del mundo entero.

[X.  Que don Jorge Zenteno seiiala en su esciito que le resulta extrafio que el nombre de dominio
ZONAFRANCADEIQUIQUE.CL que tiene relacion directa con el nombre de la agrupacion del
reclamante aparezca disponible en Nic Chile y no haya sido insctito por Zona Franca de Iquique S.A.
Que este dominio se preinscribié el dia tres de mayo del presente afio, pero no se hizo efectivo el pago
por el solicitante quien es el reclamante de estos autos, lo anterior consta en la pagina del Nic Chile, lo
que demuestra el poco o nulo interés de parte de esta Sociedad Andénima (Sociedad Comercial) de contar
con un dominio atingente y directamente relacionado con el nombre que tiene asignado comercialmente.
Que pide tener en cuenta que ZONAFRANCA. CL fue solicitada por su representado el dia 2 de febrero
de 2010 y por Zona Franca de Iquique S.A. con fecha 15 de febrero de 2010, siendo extrafio que
existiendo esta controversia por ZONAFRANCA CL no tenga interés de inscribir un dominio que
representa mucho mejor su nombre ZONA FRANCA DE IQUIQUE S A. y que aiin esta disponible para
su comptra y representa mejor el objetivo y razones del segundo solicitante.

X Que el propdsito de su representado a través de la creacion del sitio web ZONAFRANCA.CL es
idéntico al sitio AUTOSZONAFRANCA CIL, también de su propiedad, y es un sitio disefiado y
desatrollado para su uso gratuito por las comunidades de ZONA FRANCA de América Latina, que
deseen comercializar, publicitar y dar a conocer sus servicios de compra o venta de vehiculos
mototizados en estas zonas geogrificas. Que la idea de este sitio no es sélo que comerciantes de
vehiculos motorizados lo puedan usar, sino ademas abrir la plataforma a otros comerciantes de cualquier
producto o setvicio procedente de dichas regiones. Que hace presente que el eje central del dominio
objeto de controversia, no tiene lugar fisico donde se desarrollara el negocio, sino que de acuerdo a las
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nuevas tecnologias y formas de operar en el 4mbito econdémico, tendrd una existencia virtual, que
fomentar4 el desartollo en las zonas geograficas que tengan esta caracteristica.

X[, Que don Max Villaseca en 1epresentacion de la firma Zona Franca de Iquique S A , en su escrito
de fecha 16 de agosto de 2010, contesta a los argumentos presentados por el primer solicitante, en el que
pide reposicion de la resolucion de fecha 9 de agosto del presente, en cuanto a la providencia que
resuelve el escrito de la contraria por adolecer de errores de forma que tiene como consecuencia la
nulidad de la actuacion del primer solicitante, ya que éste es una persona juridica como queda
establecida en el acta de compromiso suscrita entre las partes Agencia de Maiketing y Publicidad Online
Sebastian Ignacio Bertios Cortés, y no una persona natural, ademas, el abogado Jorge Zenteno
Undurraga compatece en representacion de Sebastian Bertios Cottes, debiendo haber comparecido por
Agencia Marketing y Publicidad Online Sebastian Betrios Cortes, por lo que se ha hecho parte en el
proceso un tercero, quien no tiene calidad de parte en el presente juicio y que el mandato otorgado al
abogado Zenteno carece de causa y vulnera las solemnidades prescritas en el otorgamiento del contrato
de patrocinio y de mandato judicial. Que en consecuencia, el concepto de ZONA FRANCA es de tal
fuerza distintiva para el usuario, que de forma inmediata se identifica con la ciudad de Tquique, que la
actividad comercial del demandado obviamente que se yuxtapone con nuestro cliente debido a que esta
es una agencia de Marketing y Publicidad online, cuyo objetivo es publicitar a los comerciantes de las
zonas francas del pafs, no haciendo distingo en el contenido del signo distintivo de una determinada
zona franca, por lo que la idea del negocio abarca todas las zonas francas y de esta manera comprende la
zona Franca de Iquigue.

XII.  Que don Jorge Zenteno Unduiraga en representacion de Agencia Marketing v Publicidad Online
Sebastian Ignacio Beirios Cortes EIRL, contesta a los argumentos presentados por el segundo
solicitante, sefialando en su escrito que Zona Franca no es un signo distintivo registrado por parte de
Zona I'ranca de Iquique S.A. y que la demandante ha presentado diversas marcas de su propiedad
inscritas en nuestro pais, pero no se puede inferir que tenga inserito a su nombre la marca Zona Franca,
que el Unico registto vigente existente a la fecha de ZONA FRANCA es el N°600 478, que pertenece a
Red Televisiva Megavision S.A., clase 38 C, cuya copia obtenida del INAPI rola a fojas 50 de autos.
Que el segundo solicitante no tiene registrada marca como Zona Franca, en ningun clasificador en el
Instituio  Nacional de  Propiedad  Industtial =ni ha  adquiido el dominio
ZONAFRANCADEIQUIQUE.CL, por lo que en base a lo antes sefialado, el segunde solicitante no
puede pretender un mejor derecho sobre el dominio ZONAFRANCA CL.

XIII.  Que no se ha demostrado por parte del primer solicitante el uso del dominio ZONAFRANCA CL
en Internet a sunombre; y que por el contrario el segundo solicitante ha probado tener un mejor derecho
respecto del mismo y por los registros de marca de los cuales es titular y por los antecedentes legales
que tiene respecto del mismo en el territorio de Chile.

XIV. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Zona Franca de Iquique S.A, han demostrado su mejor derecho sobre el nombie de
dominio ZONAFRANCA CL.




XV. Que la objecion formal al escrito de la contraria por adolecer de etrores de forma que tiene como
consecuencia la nulidad de la actuacion del primer solicitante, debe ser rechazada en este caso por ser
este procedimiento de arbitraje desformalizado y simplificado tal como se explica en el numerando I de
estos mismos considerando.

XVI. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes en cada
uno de sus escritos y la ponderacion de toda la prueba instiumental acompafiada a estos autos y por los
medios que aconseja la recta razén, el criterio racional puesto en juicio, el sentido comin y la recta
intencion, han permitido a este arbitro alcanzar la conviceidén necesaria para resolver el conflicto sobre
el nombre de dominio ZONAFRANCA CL

RESUELVO:

i. Aceptar la solicitud de nombre de dominio ZONAFRANCA CL, pedida por Zona Franca de
Iquique S A

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio ZONAFRANCA CL, pedida por Agencia de
Matketing v Publicidad Online Sebastian Ignacio Bertios Cortes

NOTIFIQUESE a Nic Chile v cada una de las partes por correo electiénico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

Pablo Ruiz- ¢ Vial
- Fbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitto Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doiia Carolina Moya Nufiez 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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