Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio zeroazucarproductos.cl
Oficio OF12760
VISTOS:

1.

Que con fecha 17 de abril de 2010, ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDISTRIAL EIRL,
representada en calidad de contacto administrativo por don JUAN MATUS LABRA, solicita
la inscripcion del nombre de dominio zeroazucarproductos.cl. Posteriormente, con fecha
3 de mayo de 2010, THE COCA-COLA COMPANY, representada en calidad de contacto
administrativo por dofia PAULINA BARDON CALVO, solicita igualmente la inscripcion del
mismo dominio zeroazucarproductos.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de
este arbitraje;

Que mediante Oficio OF12760, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 4 de agosto de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 13 de agosto de 2010,
a las 12:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 13 de agosto de 2010, se efectia el comparendo fijado para ese dia, al
que asiste, por una parte, don JUAN FILIDOR MATUS LABRA, que comparece como
agente oficioso del Primer Solicitante, ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDISTRIAL EIRL
y, por la otra dofia CLAUDIA ANDREA QUILODAN CORTES, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, THE COCA-COLA COMPANY, y acredita haber
consignado el monto fijlado como honorarios provisionales por el arbitro. Llamadas las
partes a conciliacion, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de
procedimiento que rigen este juicio arbitral;

Que con fecha 16 de agosto de 2010, don JUAN FILIDOR MATUS LABRA cumple lo
ordenado en la audiencia de fijacion del procedimiento, acompafiando copia de la
escritura publica de constitucién de la sociedad ZERO AZUCAR COMERCIAL E
INDISTRIAL EIRL, copia del extracto de la misma y de su publicacion en el Diario Oficial,
documentos a través de los cuales se acredita su personeria para representar al Primer
Solicitante;

Que con fecha 19 de agosto de 2010, el Segundo Solicitante, THE COCA-COLA
COMPANY, consigné el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se
certifica mediante resolucion notificada a las partes con fecha 8 de septiembre de 2010;

Que con fecha 26 de agosto de 2010, don JUAN FILIDOR MATUS LABRA, en
representacion del Primer Solicitante, ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL
EIRL, presenta demanda de asignacién del dominio zeroazucarproductos.cl, sefalando
que su solicitud fue realizada de buena fe, con el propésito de que los visitantes en
Internet puedan acceder a la pagina Web de esta empresa, la cual tendra como fin la



comercializacién de productos de pasteleria, reposteria, panaderia y confiteria, en cuyo
proceso de produccion no se ha utilizado azucar, fructosa y/o aspartame, es decir “ZERO
AZUCAR” en su preparacion, y que estan orientados a satisfacer a un publico que por
razones de salud, estilo o de mejor calidad de vida no deben o no desean consumir
azucar.

El Primer Solicitante hace presente que con fecha 4 de enero del 2010 se solicitd el
nombre de dominio zeroazucar.cl, el cual ya le fue asignado temporalmente por NIC
Chile, y que actualmente es utilizado en la Web por ZERO AZUCAR COMERCIAL E
INDUSTRIAL EIRL, la cual posee un giro especifico que tiene directa relacién con el
nombre de dominio solicitado.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL se ha preocupado de publicitar sus
productos desde el momento de la inscripcion del nombre de dominio en disputa, con el
fin de ser reconocido en su rubro por el publico consumidor, especialmente por personas
que lleven en su vida un cuidado especial en la ingesta de comidas o preparaciones que
tengan un alto contenido de azucar, ya que la cualidad principal de los productos
manufacturados por esta empresa es precisamente que éstos carezcan en su totalidad de
tal ingrediente, consolidandose como una empresa seria y tecnolégicamente avanzada
que realiza su gestion de forma integra y eficaz, en particular entre sus clientes que tienen
alguna enfermedad tal como la diabetes o la obesidad.

El Primer Solicitante afade que su giro quedé estipulado en la escritura de constitucion de
la sociedad, en la cual se indica que “El objeto de la sociedad sera la explotacion de
actividades de la fabricacion, comercializacion, compra, venta, distribucion,
representacion, importacion y exportacion de productos, materias primas, articulos,
maquinarias y repuestos para el rubro de pasteleria, reposteria, panaderia, confiteria y
afines y la realizacion de cualquier actividad similar, conexa, complementaria derivadas o
relacionadas con las anteriormente sefialadas”, lo que considera deja en evidencia que en
ningln momento se ha tenido como iniciativa el confundir a los consumidores o posibles
clientes que deseen enterase del proyecto en ejercicio. Al constituirse la empresa y
solicitarse los nombres de dominio, se ha hecho uso o se ha demostrado en términos
claros una preparacion cabal para usar el nombre de dominio zeroazucarproductos.cl en
cuanto al nombre de sus productos y la finalidad de ellos, antes de tener conocimiento de
la disputa por el dominio.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL considera que los servicios y
productos que ofrece no tienden a confundir a los consumidores con la actividad
desempenada por el Segundo Solicitante, ya que ellos realizan una actividad totalmente
distinta, dedicada a la fabricacion y comercializacion de aguas minerales, gaseosas y
otras bebidas no alcohdlicas y para lo cual protegen sélo como frase de propaganda
algunos de sus productos, tales como “COCA COLA ZERO. EL SABOR DE SIEMPRE.
ZERO AZUCAR” o “SPRITE ZERO, ZERO AZUCAR, ZERO LIMITES” y “EL SABOR
DE COCA COLA, ZERO AZUCAR, PRUEBALA ES POSIBLE”, esto siempre con
proteccion al conjunto de las frases de propaganda solicitadas y no sobre cada palabra
que las componen separadamente consideradas, por lo que indica que el Segundo
Solicitante no puede pretender ostentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la



expresion “ZEROAZUCARPRODUCTOS”.

El Primer Solicitante reitera que su aporte esta orientado a otro tipo de mercado, ya que
su actividad corresponde a una real innovacion que pretende introducir mejoras en la
calidad de vida de muchos chilenos, por lo que en ningun caso la adjudicaciéon del nombre
de dominio en disputa se presta para confusion con el servicio ofrecido por el Segundo
Solicitante. Por consiguiente, indica que nada de lo anterior puede hacer confundir a los
consumidores, ya que las respectivas empresas explotan diferentes areas del mercado
gue no tienen ningun punto de encuentro.

El Primer Solicitante agrega que como tal ha tenido el derecho a subir una pagina Web, lo
cual fue concretado, evidenciado un comportamiento consecuente y con un interés
legitimo en el uso del nombre de dominio. En ningun caso se le puede atribuir una actitud
antojadiza al solicitar la inscripcion del nombre de dominio en disputa, sino que, por el
contrario, todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho nombre de dominio con un
fin concreto y una aspiracion legitima, lo que sostiene puede verificarse con todas las
acciones y gestiones que se han realizado para ello. En este sentido, estima que se
evidencia buena fe o un justo motivo para solicitar el nombre de dominio
zeroazucarproductos.cl con fines de propia publicidad y afade que queda claramente
demostrado que se han preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesitan y
que les sirve para realizar su actividad, con la intencion de ofrecer productos bajo el
nombre de dominio en disputa.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL sefiala que no ha actuado en ningin
momento de mala fe o con animo doloso para perjudicar al Segundo Solicitante, y
solamente se ha amparado en sus propias y legitimas pretensiones, para asi utilizar el
nombre de dominio en disputa.

El Primer Solicitante argumenta que en relaciéon con el principio de la responsabilidad
exclusiva del solicitante para que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre
abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros, establece que basta con revisar
su pagina Web para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusion a
los visitantes, por cuanto el servicio y los productos que en ella se ofrecen no guardan
relacion alguna con el giro principal del Segundo Solicitante.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL establece que existe una clara
identidad y relacién entre él y el nombre de dominio solicitado. Desde este punto de vista,
cabe hacer notar que el nombre de dominio en disputa es esencial para el Primer
Solicitante, puesto que sin él se menoscabaria en algun sentido su actividad. De esta
forma, el dominio se convierte en una herramienta para que el Primer Solicitante potencie
el ofrecimiento de estos productos en Internet, siempre con un interés legitimo y
enmarcandose en el rubro especifico de la empresa.

El Primer Solicitante considera que se encuentra en una posicién privilegiada al poseer un
actuar consecuente y legitimo, siendo valido que cada parte enumere sus respectivas
pretensiones, pero no es valido intentar perjudicar a otro sin una razén de peso. A su



juicio, no se justifica el hecho de negar la posibilidad a ZERO AZUCAR COMERCIAL E
INDUSTRIAL EIRL de adquirir un nombre de dominio que se identifica exactamente con el
nombre del servicio que se desea ofrecer y, ademas, con su giro especifico, tan solo por
el hecho de que el Segundo Solicitante tenga una actitud antojadiza sobre parte del
nombre de dominio en disputa.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL, por ultimo, ampara su defensa en la
aplicacion del principio “first come, first served’ (primero en el tiempo, primero en
derecho). Este principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran
tener intereses equivalentes sobre el dominio en disputa, cediendo Unicamente en casos
excepcionales en que el Primer Solicitante haya hecho una inscripcién o solicitud abusiva
o de mala fe, lo que considera no darse en este caso, conforme a las circunstancias
establecidas en el Articulo 22 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL. Agrega que tampoco existen antecedentes de que se
vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de
la ética mercantil o derechos validamente adquiridos por terceros, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 14 del referido Reglamento.

Finalmente, para avalar lo sefalado en su presentacion, el Primer Solicitante cita
Jurisprudencia de los que considera casos similares, a saber:

i) Arbitraje por nombre de dominio multiopticas.cl: La jueza Arbitro dofa
Gabriela Paiva Hantke ,en su Considerando N° 3, indica: “Que, la redaccion
establecida en el Articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, al establecer las
expresiones “no afecten derechos de terceros” debe entenderse en forma
amplia y no solo referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una
marca registrada en favor de una de las partes en litigio.”

i)  Arbitraje por nombre de dominio bibendum.cl: El Juez Arbitro don Guillermo
Carey Claro establecié en el considerando N° 9, lo siguiente: “Que el sistema
de clases adoptado por la legislacion chilena y comparada para el registro y
proteccion de las marcas comerciales, permite la coexistencia pacifica de dos
signos idénticos a nombre de distintos titulares, en la medida que estos se
encuentren registrados para distinguir coberturas que no guarda relacion entre
ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios o establecimientos a
que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos productos, servicios o
establecimientos.”

Asimismo establece en el considerando N° 10: “El espectro de la propiedad
marcaria esta limitado a los productos protegidos por el registro
correspondiente, por lo tanto, dado el caracter de especialidad marcaria, no se
puede pretender un derecho per-se sobre una denominacion en Internet por el
solo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se
produzca la infraccion a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en
cuestion deberia infringir la marca comercial respecto del ambito de proteccion
de dicha marca, cosa que por la informacion acompanada y debidamente
acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo



contrario seria otorgar a un nombre de dominio derechos mas extensos que
aquellos otorgados por los registros marcarios.”

iy Arbitraje por nombre de dominio vaza.cl: Se ha indicado por la Jueza Arbitro
dona Alejandra Moya Bruzzone en esta Sentencia de Arbitraje, en su
considerando N° 2: “Que rige la solucion de conflictos de nombres de dominio
el principio “first come, first served” actualizacion tecnologica del antiguo
aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes estén
en igualdad de condiciones. El Reglamento para el funcionamiento del
registro de nombres de dominio que rige estas materias, establece que existe
igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo ,
derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se
encuentre de mala fe. En su aplicacion habra que tenerse en cuenta que por
su funcionamiento técnico el sistema DNS no admite la supervivencia de dos
nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en
definitiva el aforismo juridico que antes se ha enunciado sea llevado a su
extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el unico servido.”

En el considerando N° 7 de la misma sentencia se indica: “Que siendo el
nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica
cuyo objeto esencial es hacer posible la localizacion y comunicacion fluida y
eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este
Arbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicacion entre los
consumidores y publico en general, al momento de buscar en la Web los
servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta
que la similitud de dos nombres de dominio e incluso su identidad fonética, no
es causal por si misma para inducir error, considerando que es herramienta de
localizacion. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término
igual para el mismo rubro de productos o servicios podra ser considerado
perjudicial para el publico consumidor, pero en el caso que se trate de rubros
diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se
aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso el
clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido
a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de
debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos
podra serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para
servicios absolutamente distintos.”

El Primer Solicitante concluye que en razén de todos los antecedentes y argumentos
precedentemente entregados, es que solicita que se acoja su demanda de mejor derecho,
se falle en su favor y que, en definitiva, se asigne el nombre de dominio
zeroazucarproductos.cl a ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL;

Que con fecha 27 de agosto de 2010, dofia MARIA PAULINA BARDON CALVO, en
representacion del Segundo Solicitante, THE COCA-COLA COMPANY, presenta
demanda de mejor derecho por el nombre de dominio zeroazucarproductos.cl,
sefalando que esta empresa es mundialmente conocida por el desarrollo de bebidas de



fantasia, especialmente de la bebida llamada “COCA-COLA”. Es un hecho publico y
notorio que la marca “COCA-COLA” es probablemente la marca mas famosa y difundida
a nivel mundial, y la propiedad de THE COCA-COLA COMPANY sobre la misma es
indiscutible.

THE COCA-COLA COMPANY ha desarrollado productos de la linea “light’ o bajos en
calorias y/o azucar, los cuales responden a una fuerte demanda del mercado de bebidas,
el cual busca un producto de éptimo sabor que a la vez tenga poco contenido cal6rico. En
este sentido respondié durante afnos con multiples productos “light’, sin perjuicio que
paralelamente se llevaban a cabo investigaciones que permitieran obtener nuevos
sabores, mas similares a los de una bebida con azucar (sabor regular). Como resultado
de estas investigaciones, se saca al mercado un nuevo producto bajo en calorias, el cual
se identifica con la marca “ZERO”, que sugiere un concepto de “bajas/cero calorias” con
una palabra original que no existe en el idioma esparnol. Asi, surgen productos como
“COCA-COLA ZERO”, “FANTA ZERO” y “SPRITE ZERO”, todas bebidas de fuerte y
evidente presencia tanto en el mercado nacional como en el internacional.

THE COCA-COLA COMPANY senala que la excelente acogida del publico a los
productos que comercializa bajo la marca “ZERO”, ha dado origen a una lluvia de
imitaciones que pretenden apropiarse de esta marca bajo diversas modalidades. A su
juicio, el Primer Solicitante pretende hacer creer que la marca “ZERO”, registrada
debidamente en Chile y en el extranjero, es un término genérico, y que como tal puede
usarse libremente por cualquiera. Tal pretension es inaceptable para él, pues es quien la
cred, registrd y dio a conocer.

El Segundo Solicitante agrega que esta situacion lo ha obligado a intervenir en
innumerables instancias judiciales para defender sus derechos, lo que evidentemente le
provoca un menoscabo econémico importante. Sin embargo, aun cuando suele ser dificil
recuperar los gastos que dicha defensa implica, le asiste la mas plena conviccién que
debe defender sus marcas, y que no debe tolerar ningun viso de pirateria, y menos
negociar con quienes pretenden vulnerar sus derechos.

THE COCA-COLA COMPANY es titular de numerosos registros que contienen la marca
“ZERO”, los cuales se asocian generalmente a marcas madres, tales como, “SPRITE
ZERO”, “FANTA ZERO”, “LIFT ZERO” y “FRESCA ZERO”. En este contexto, se puede
afirmar que se estd ante una marca cuya existencia no puede desconocerse, y respecto
de la cual emanan derechos que deben respetarse y estrictamente cautelarse.

THE COCA-COLA COMPANY ha sido quien ha posicionado el concepto de la palabra
“ZERQ” con “Z”, palabra que no formaba parte de nuestro lenguaje habitual hasta que fue
adoptada por ella, habiendo adquirido -mediante su extenso uso- un posicionamiento y
reconocimiento que antes no tenia.

El Segundo Solicitante considera que zeroazucarproductos.cl es una evidente alusién a
su linea de productos “ZERQO”. Frente a la evidente usurpacién de marca ajena que
significaria la existencia de una pagina Web de nombre “ZERO AZUCAR PRODUCTOS”,
tomé la decision de impugnar la asignacion del presente nombre de dominio. Asi, se



opuso formalmente a la misma de acuerdo a las regulaciones establecidas por NIC Chile,
presentando una solicitud competitiva u oposicién.

THE COCA-COLA COMPANY hace presente que como normativa basica y rectora, el
articulo 14 contenido en el llamado Reglamento de NIC Chile sefiala textualmente que:
“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”, con lo
cual se sientan las bases sobre las cuales se deben resolver las pugnas de solicitudes de
nombres de dominio, toda vez que se enumeran claramente cuales son los requisitos de
una solicitud de nombre de dominio valida:

1) Que no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y,

2) Que no afecte derechos validamente adquiridos por terceros.

El Segundo Solicitante sefiala que la solicitud del Primer Solicitante no cumple con
ninguno de los supuestos que establece el reglamento, puesto que considera que:

a. La solicitud de zeroazucarproductos.cl efectivamente contraria las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de
la ética mercantil, pues pretende aprovecharse de una marca ajena —
mundialmente registrada, notoria y reputada— en su propio beneficio, con el
consiguiente enriquecimiento ilicito que tal acto conlleva, todo sin perjuicio del
evidente menoscabo a la debida transparencia de los mercados, pues con tal
expresion se induce a error a los consumidores.

b. La solicitud de zeroazucarproductos.cl efectivamente afecta derechos
validamente adquiridos por THE COCA-COLA COMPANY, pues pretende
apropiarse de una expresion que es marca registrada, en Chile y en el
extranjero, y con notoriedad.

Por lo tanto, a juicio del Segundo Solicitante, en caso de aceptarse la solicitud del nombre
de dominio en disputa, se estaria permitiendo que un competidor reprodujera en su marca
un signo caracteristico de un tercero, lo que claramente atenta contra los derechos
legitimamente adquiridos por THE COCA-COLA COMPANY. Por ultimo, el Segundo
Solicitante concluye que pretender acufar el signo (“ZERO”) de un competidor en un
nombre de dominio, implica aprovecharse y beneficiarse indebidamente de la fama vy
prestigio que tienen los productos de THE COCA-COLA COMPANY;

Que con fecha 8 de septiembre de 2010, se proveen las presentaciones de fecha 16 y 26
de agosto de 2010 hechas por el Primer Solicitante, ZERO AZUCAR COMERCIAL E
INDUSTRIAL EIRL y, asimismo, la presentacion de fecha 27 de agosto de 2010 hecha por
dofia MARIA PAULINA BARDON CALVO, en representacién del Segundo Solicitante,
THE COCA-COLA COMPANY, dandose traslado reciproco a las partes, lo cual se notifica
a las mismas por correo electrénico;



10.

Que con fecha 14 de septiembre de 2010, don JUAN FILIDOR MATUS LABRA, en
representacion de ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL, reconoce la
trayectoria y prestigio en su rubro que tiene el Segundo Solicitante, al sefalar en su
demanda que el Segundo Solicitante es “mundialmente conocido por el desarrollo de
bebidas de fantasia’. Por el contrario, la empresa ZERO AZUCAR COMERCIAL E
INDUSTRIAL EIRL, es conocida por los consumidores por la fabricacion vy
comercializacién de productos de pasteleria fina y afines que no tienen en su proceso de
produccion la incorporacion de azucar, fructosa ni aspartame. Por consiguiente, sefiala
que en ningun caso es posible que la adjudicacién a ella del nombre de dominio en
conflicto produzca o lleve a error o confusion entre los consumidores, al dedicarse ambas
empresas a rubros totalmente diferentes, los cuales no tienen ninguin punto de encuentro.

El Primer Solicitante anade que, THE COCA COLA COMPANY, en su demanda arbitral
afirma: “ser el creador y legitimo titular de la marca ZERO, registrada en Chile y en el
extranjero con evidente e indiscutida notoriedad ”. Asimismo, en otro de sus parrafos, dice
“o quien creo, registro y dio a conocer la marca “ZERQO’. Al respecto, ZERO AZUCAR
COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL afirma que lo expuesto por el Segundo Solicitante es
incorrecto, puesto que al analizar la Base de Datos del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI) , es posible encontrar una serie de marcas comerciales registradas que
incluyen la expresion “ZERQO”, a nombre de personas, instituciones y empresas diferentes
a THE COCA COLA COMPANY. Es mas, afirma el Primer Solicitante que no existe en
dicha Base de Datos solicitud alguna de registro de la marca “ZERO” realizada por THE
COCA COLA COMPANY, por lo que resulta evidente que la creacion de la expresion
“ZERQO” no corresponde al Segundo Solicitante, y menos le otorga la calidad de creador
de la misma. Entre otras, el Primer Solicitante indica que esta registrada la marca
“ZERO” a nombre de PROMOSERVICE S.A. desde el afio 1998 para distinguir productos
y servicios de las clases 16, 25, 35, 38, 41, 42 y 43; “ZERO” a nombre de SOCIEDAD
COMERCIAL CORDILLERA LIMITADA desde el afio 1999, para distinguir productos de
las clases 1, 21 y 34 y “ZERO” a nombre de COMERCIAL ZERO desde el afio 1999, para
distinguir un establecimiento comercial de venta de toda clase de productos, con
exclusién de las clases 5, 16, 25, 29, 30 y 33.

El Primer Solicitante argumenta que THE COCA COLA COMPANY solicité la marca
“COCA COLA ZERO” (con proteccion al conjunto), por primera vez en nuestro pais en al
ano 2005, siendo su fecha de registro en el afio 2006, por lo que queda demostrado que
el Segundo Solicitante, de ninguna forma es el legitimo creador de la expresion “ZERO”,
en especial dado que ni siquiera ha solicitado ni posee como marca dicha expresion.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL afiade que en la Base de Datos de
INAPI, existen a lo menos 340 marcas entre solicitadas, concedidas y caducadas que
contienen la expresion “ZERO”, con lo cual se comprueba que dicho término si formaba
parte de nuestro lenguaje habitual, al existir un sinfin de personas naturales y juridicas
que solicitaron y obtuvieron dicha expresién como marca antes que THE COCA COLA
COMPANY.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL advierte que la expresién “ZERO”



indicada por el Segundo Solicitante “luego de aros de investigaciones” como una palabra
original, no lo es tal, ya que es solo la traduccién del vocablo “cero” en diferentes idiomas,
entre otros: albanés, catalan, vasco, francés, galés, inglés, italiano, maltés, polaco,
portugués y rumano, entre otros.

El Primer Solicitante aclara que la expresiéon “ZERO AZUCAR” por el momento no es una
marca registrada, ya que se encuentra en tramite de registro desde el dia 19 de enero de
2010, fecha en la cual fue pedida por ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL
para productos de la clase 30, esto es: “harinas y preparaciones hechas de cereal, pan,
pasteleria y confiteria, helados comestibles” que nada tienen que ver con la clase 32 del
Segundo Solicitante, que incluye “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohdlicas, bebidas y zumo de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

El Primer Solicitante reitera que ambas empresas en conflicto se desarrollan en rubros
totalmente diferentes, por tanto, es improcedente senalar que pueda existir confusién
entre el publico consumidor. Para esto basta con ver su pagina Web
zeroazucarproductos.cl, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar
confusién a los visitantes de la misma, por cuanto el servicio, los productos ofrecidos en
ella, los colores y fuentes del logotipo, no guardan absolutamente ninguna relaciéon con el
giro principal, ni con las marcas del Segundo Solicitante.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL indica que si bien THE COCA COLA
COMPANY sac6 al mercado una linea de productos en donde incluye la palabra “ZERO”,
tales como “COCA COLA ZERO”, “FANTA ZERO” y “SPRITE ZERO”; todas estas son
bebidas gaseosas. A su vez, hace presente que existen en el mercado nacional una serie
de expresiones resguardadas como nombres de dominio .CL , en las cuales también se
utiliza la palabra “ZERQ”, todas enfocadas a distintos giros comerciales, a saber: azero.cl,
azerospropiedades.cl, azeroth.cl, afhozero.cl, barzero.cl, brazero.cl, bzero.cl,
canalzero.cl, carbonozero.cl, carbonzero.cl, climazero.cl, clubzero.cl, clubpzero.cl,
comercialzero.cl, compuzero.cl, cruzero.cl, conexxionpuntozero.cl. costopzero.cl,
czero.cl, digitalzero.cl, discobajozero.cl, dospuntozero.cl, dzero.cl,
empiezadezero.cl, energyzero.cl, espaciozero.cl, fmzero.cl, energiazero.cl,
famazero.cl, fusionzero.cl, gradozero.cl, grupozero.cl, gzero.cl, gzerochile.cl,
huellazero.cl, imprentazero.cl; radiozero.cl, tortaszeroazucar.cl jiagzero.cl,
kamizero.cl, anozero.cl, zerohotel.cl, =zero.cl, zerotech.cl, zerostyle.cl,
zerorentacar.cl, zeroone.cl, zeropoint.cl, zeroexedente.cl, zeroconsultores.cl; entre
muchos mas.

El Primer Solicitante sefala que todos los nombres de dominio antes mencionados,
poseen un giro comercial distinto del que tiene el Segundo Solicitante, por lo que no
puede decirse que, por el hecho de haber aparecido la expresion “ZERO” en productos
elaborados por THE COCA COLA COMPANY, haya sido motivo para imitar o apropiarse
de la expresion, como lo asegura el Segundo Solicitante.

ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL concluye que por el solo hecho de
utilizar en un nombre de dominio una o mas palabras de uso habitual, para un rubro o
actividad especifico, no implica de por si atentado alguno a la libre, leal y sana



11.

12.

competencia mercantil. Ademas, cada solicitante de un nombre de dominio es identificado
por los consumidores por ejercer su actividad en diferentes rubros, por lo que en este
caso no se afectan derechos validamente adquiridos por terceros, al no existir una marca
comercial y ni siquiera una solicitud de marca por parte del Segundo Solicitante sobre la
expresion en cuestion. Existen en nuestra legislacién todas las instancias necesarias para
registrar y proteger una marca, y no es entendible por qué el Segundo Solicitante no lo
hizo en su oportunidad y sélo reacciona tardiamente oponiéndose a la solicitud de ZERO
AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL, a su juicio sin argumentos reales y
valederos. Indica que si tanto le interesa una palabra en una marca determinada, lo l6gico
habria sido haber tenido por lo menos la intencion de registrarla y no oponerse
antojadizamente a la posibilidad de que el Primer Solicitante sea poseedor del nombre de
dominio solicitado, con el cual existe una clara identidad y relacion directa con el giro
principal de su empresa.

Por dltimo, el Primer Solicitante solicita que se tenga en consideracion las
argumentaciones deducidas en su presentacion, que ellas sean acogidas y que se decida
asignar en forma definitiva al nhombre de dominio zeroazucarproductos.cl al mismo,
considerando en su resolucion definitiva, ademas, los motivos desarrollados, el actuar
consecuente y de buena fe acreditados en su primera presentacion.

Que con fecha 8 de octubre de 2010 se provee la presentacion de fecha 14 de septiembre
de 2010 hecha por el Primer Solicitante, ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL
EIRL., resolucion que es notificada a las partes por correo electronico;

Que con fecha 22 de octubre de 2010, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion que
es notificada a las partes por correo electrénico.

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 Reglamentacién de NIC Chile senala que es de
responsabilidad exclusiva de cada 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;

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
trdmite 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 el Primer Solicitante, ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL, sefiala que
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el propdsito del nombre de dominio zeroazucarproductos.cl de autos es que los visitantes
en Internet puedan acceder a la pagina Web de su empresa, la cual tendra como fin la
comercializacion de productos de pasteleria, reposteria, panaderia y confiteria, en cuyo
proceso de produccién no se ha utilizado azicar, fructosa y/o aspartame, es decir “ZERO
AZUCAR” en su preparacion, y que estan orientados a satisfacer a un publico que por
razones de salud, estilo o de mejor calidad de vida no deben o no desean consumir azucar.
Asimismo, indica que se ha preocupado de publicitar sus productos desde el momento de
la solicitud del nombre de dominio en disputa, con el fin de ser reconocido en su rubro por
el publico consumidor. Reitera que la cualidad principal de los productos manufacturados
por esta empresa es precisamente que éstos carezcan en su totalidad de azucar,
consolidandose como una empresa seria y tecnolégicamente avanzada que realiza su
gestién de forma integra y eficaz, en particular entre sus clientes que tienen alguna
enfermedad tal como la diabetes o la obesidad;

Que ZERO AZUCAR COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL considera que los servicios y
productos que ofrece no tienden a confundir a los consumidores con la actividad
desempenada por el Segundo Solicitante, ya que éste realiza una actividad totalmente
distinta, dedicada a la fabricacién y comercializacién de aguas minerales, gaseosas y otras
bebidas no alcohdlicas y para lo cual protegen s6lo como frase de propaganda algunos de
sus_productos, tales como “COCA COLA ZERO. EL SABOR DE SIEMPRE. ZERO
AZUCAR” o “SPRITE ZERO, ZERO AZUCAR, ZERO LIMITES” y “EL SABOR DE COCA
COLA, ZERO AZUCAR, PRUEBALA ES POSIBLE”, esto siempre con proteccion al
conjunto de las frases de propaganda solicitadas y no sobre cada palabra que las
componen separadamente consideradas, por lo que indica que el Segundo Solicitante no
puede pretender ostentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresion
“ZEROAZUCARPRODUCTOS”;

Que el Primer Solicitante ampara también su defensa en el principio “first come, first
served’, el cual sefala se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener
intereses equivalentes sobre el dominio en disputa, cediendo Unicamente en casos
excepcionales en que el Primer Solicitante haya hecho una inscripcién o solicitud abusiva o
de mala fe, lo que considera no darse en este caso, conforme a las circunstancias
establecidas en el Articulo 22 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL. Agrega que tampoco existen antecedentes de que se vulneren
normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética
mercantil o derechos validamente adquiridos por terceros, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 14 del referido Reglamento;

Que el Primer Solicitante, ademas, hace presente que con fecha 4 de enero del 2010
solicité el nombre de dominio zeroazucar.cl;

Que, por otro lado, el Segundo Solicitante, THE COCA-COLA COMPANY, sefiala que en
su momento sac6 al mercado un nuevo producto bajo en calorias, el cual se identifica con
la marca “ZERO”, que sugiere un concepto de “bajas/cero calorias” con una palabra
original que no existe en el idioma espanol. Asi, surgen productos tales como “COCA-
COLA ZERO”, “FANTA ZERO” y “SPRITE ZERO”, todas bebidas de fuerte y evidente
presencia tanto en el mercado nacional como en el internacional;
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11.

12.

13.

14.

15.

Que el Segundo Solicitante indica que la marca “ZERO” se encuentra debidamente
registrada en Chile y en el extranjero. Agrega que el Primer Solicitante pretende hacer creer
que la marca “ZERO” es un término genérico, y que como tal puede usarse liboremente por
cualquiera, pretension que le parece inaceptable, pues es quien cred, registr6 y dio a
conocer dicha marca;

Que THE COCA-COLA COMPANY afirma ser titular de numerosos registros que contienen
la marca “ZERO”, los cuales se asocian generalmente a marcas madres, tales como,
“SPRITE ZERO”, “FANTA ZERO”, “LIFT ZERO” y “FRESCA ZERO”;

Que THE COCA-COLA COMPANY sostiene que ha sido quien ha posicionado el concepto
de la palabra “ZERQO” con “Z”, palabra que no formaba parte de nuestro lenguaje habitual
hasta que fue adoptada por ella, habiendo adquirido mediante su extenso uso un
posicionamiento y reconocimiento que antes no tenia. Asimismo, manifiesta que el nombre
de dominio zeroazucarproductos.cl es una evidente alusion a su linea de productos
“ZERO”;

Que en uso de sus facultades como arbitro arbitrador, este sentenciador ha confirmado en
la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), lo sefialado por el
Primer Solicitante, en el sentido de que existen numerosas marcas comerciales registradas
a nombre de terceros para el signo “ZERO”, tales como “ZERO” Registro N°884.790 para
productos de la clase 10 a nombre de ANSELL LIMITED; “ZERO” Registro N° 886.284
para servicios de la clase 42 a nombre de PROMOSERVICE S.A.; “ZERO” Registro N°
854.925 para distinguir un establecimiento comercial para la compra y venta de productos
de la clase 9 en la Regién Metropolitana a nombre de COMERCIAL ZERO S.A.; “ZERO”
Registro N° 859.430 para distinguir productos de la clase 16 a nombre de
PROMOSERVICES S.A.; “ZERO” Registro N° 842.734 para distinguir servicios de la clase
41 a nombre de PROMOSERVICES S.A., entre numerosas otras;

Que, a su vez, este sentenciador ha verificado también en la base de datos del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, que THE COCA-COLA COMPANY no tiene registro
alguno para la marca “ZERO” propiamente tal en la clase 32 como senala, sino que
Unicamente diversas marcas registradas que incluyen dicha expresién, conjuntamente con
otra marca de su propiedad, tales como “FANTA ZERO” Registro N° 804.305, “KAPO
ZERO” Registro N°849.520, “SPRITE ZERO” Registro N°694.859, entre otras;

Que el nombre de dominio en conflicto esta compuesto de tres palabras, a saber, “ZERO”,
“AZUCAR” y “PRODUCTOS”. Al respecto, todas ellas son palabras de uso comun en el
lenguaje, a excepcién de la palabra “ZERQO?”, la tiene significado en varios idiomas, entre
otros el inglés, en el que significa “cero”;

Que conforme a la documentacién acompafada por ZERO AZUCAR COMERCIAL E
INDUSTRIAL EIRL, y no objetada por el Segundo Solicitante, el Primer Solicitante ha
acreditado que: “El objeto de la sociedad sera la explotacion de actividades de la
fabricacion, comercializacion, compra, venta, distribucion, representacion, importacion y
exportacion de productos, materias primas, articulos, maquinarias y repuestos para el rubro
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

de pasteleria, reposteria, panaderia, confiteria y afines y la realizacion de cualquier
actividad similar, conexa, complementaria derivadas o relacionadas con las anteriormente
senaladas”;

Que el Primer Solicitante ha acreditado también haber solicitado la marca comercial “ZERO
AZUCAR” bajo el N°909.212 para distinguir “harinas y preparaciones hechas de cereales,
pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles” de la clase 30, la cual se encuentra
actualmente pendiente;

Que, no obstante, el Primer Solicitante en este proceso no ha acreditado un uso real y
efectivo de la marca “ZERO AZUCAR PRODUCTOS” en el mercado;

Que de un somero andlisis de la base de datos de NIC Chile, puede advertirse que ya
existen otros nombres de dominio asignados a terceros que incluyen la expresion “ZERQO”,
tal como lo ha hecho ver el Primer Solicitante;

Que a pesar de que el Segundo Solicitante dice que detenta registros marcarios que la
amparan para operar con caracteres de exclusividad con su expresion “ZERO”, las marcas
citadas como base de la solicitud competitiva corresponden a signos que incluyen la
expresion “ZERQ”, pero como elemento adicional a una marca madre, como lo son
“FANTA”, “SPRITE” o “KAPO”. En consecuencia, queda claro que el Segundo Solicitante
no tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre dicha expresion;

Que lo anterior se ve avalado por el hecho de que ya coexisten otras marcas comerciales y
nombres de dominio inscritos por terceros que incluyen la expresion “ZERQ”, sin que se
produzcan las confusiones entre los consumidores y usuarios de Internet que indica el
Segundo Solicitante;

Que el dominio de autos tiene incorporada las expresiones “AZUCAR” y “PRODUCTOS”
que distingue a la sociedad del Primer Solicitante, logrando diferenciarse aun mas el
dominio en conflicto con la empresa, las marcas comerciales y los nombres de dominio del
Segundo Solicitante;

Que a lo anterior, es necesario recordar que los giros de las partes son distintos y no
directamente relacionados, puesto que el Primer Solicitante tiene como rubro el de la
pasteleria, reposteria, panaderia, confiteria y afines, el que es diferente al rubro del
Segundo Solicitante, que es la fabricacion y comercializacion de productos de la clase 32;

Que, a mayor abundamiento, el Primer Solicitante ya es asignatario del dominio
zeroazucar.cl, el cual es un antecedente méas a favor de ZERO AZUCAR COMERCIAL E
INDUSTRIAL EIRL que se tiene presente;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las
partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer
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por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad,
es que este arbitro ha llegado a la conviccion de que a ZERO AZUCAR COMERCIAL E
INDUSTRIAL EIRL le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio zeroazucarproductos.cl al Primer Solicitante, ZERO AZUCAR
COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRL, RUT N° 76.085.239-2.

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 Codigo de Procedimiento Civil, autorizan esta
sentencia como testigos dona Francesca Bravo Lorca y a dofia Giovanna Minguzzi Clunes,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 1 de marzo de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Giovanna Minguzzi Clunes
RUT 16.007.715-8 RUT 9.833.193-K
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