Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio zeroemision.cl
Oficio OF13874

VISTOS:

1.

Que con fecha 27 de octubre de 2010, MARUBENI HOLDING LIMITADA,
representado en calidad de contacto administrativo por don MANUEL PINTO,
solicita la inscripcién del nombre de dominio zeroemision.cl. Posteriormente, con
fecha 18 de noviembre de 2010, PROMOSERVICE S.A., representado en calidad de
contacto administrativo por don ANDRES MELOSSI JIMENEZ, solicita igualmente la
inscripcion del mismo dominio zeroemision.cl, quedando asi trabado el conflicto
materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF13874, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 9 de marzo de 2011, 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 conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 18 de marzo de
2011, a las 10:30 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 18 de marzo de 2011, se efectia el comparendo fijado para ese dia,
al que asiste por una parte, dofia MARIELA RUIZ SALAZAR, quien exhibe poder
para representar al Primer Solicitante, MARUBENI HOLDING LIMITADA, vy, por la
otra, don FERNANDO URRA QUIROZ, quien exhibe poder para representar al
Segundo Solicitante, PROMOSERVICE S.A., y acredita haber consignado el monto
fijado como honorarios provisionales por el &arbitro. Llamadas las partes a
conciliacion, ésta no se produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento,
las cuales se notifican a las partes por correo electronico;

Que con fecha 24 de marzo de 2011, el Segundo Solicitante, PROMOSERVICE
S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se notifica a las partes por
resolucion de fecha 28 de marzo de 2011;

Que con fecha 31 de marzo de 2010, dofia MARIELA RUIZ SALAZAR, en
representacion del Primer Solicitante, MARUBENI HOLDING LIMITADA, presenta
demanda de asignacion del dominio zeroemision.cl, sefialando que el dominio se
solicitd de buena fe, con el proposito de que los visitantes en Internet pudieran
acceder a su pagina Web, la cual tendra como fin el dar a conocer el programa
mundial “Zero Emision” encabezado por NISSAN, siendo MARUBENI HOLDING
LIMITADA su representante oficial en Chile.

MARUBENI HOLDING LIMITADA se constituy6 el 15 de marzo de 1979, como
IMPORTADORA DATSUN CHILE LTDA., cuyo negocio consiste en la importacion y
distribucion de vehiculos motorizados, repuestos automotrices, y prestaciones de



servicio técnico automotriz. En un comienzo, las instalaciones estaban ubicadas en
el Hotel Tupahue, y su personal estaba constituido solamente por 5 personas. Unos
meses mas tarde, debido al rapido crecimiento y a los buenos resultados, las
oficinas se trasladaron a Grecia 310 Nufioa, con un total de 50 a 60 personas
contratadas, y un giro relativo a ventas de vehiculos, repuestos y servicios. Un afio
después, se constituy6é en forma paralela, COMERCIAL DATCHIL LTDA., como una
sociedad financiera. En ambos, el Gerente General era don Seiroku Ochi y existian
otros dos ejecutivos japoneses, uno dedicado a la financiera, don Shigekazu
Sakakibara y el otro a las cobranzas, don Soichiro Endo. En el ano 1981, la
importadora Datsun Chile tuvo su gran auge, debido a la venta de mas de 11.000
unidades, la cual significo record de ventas y de planilla de trabajadores, la cual
llegdé a las 540 personas. En el afio 1982 se inauguraron 4 sucursales de Ventas,
ubicadas en: Apoquindo 5680, Av. Kennedy 5413, Bilbao 2129, Vitacura 4251 y en
regiones se contaba con la sucursal de Punta Arenas (ventas, repuestos y servicio).
Todas estas sucursales no alcanzaron a operar por mas de uno a dos anos, debido
a la crisis que se produjo posteriormente. Sin embargo, la sucursal de Iquique fue la
que logré mantenerse en el tiempo, operando por mas de 20 afios.

Mas tarde, afade el Primer Solicitante, en el afio 1983 se produjo la crisis del délar,
originada por la subida del tipo de cambio desde US$39 a mas de US$50, lo que
provocd diversos inconvenientes, tanto para la empresa como para los clientes.
Para la empresa, las principales dificultades fueron el incumplimiento de las cuotas
por parte de los clientes, ya que en ese entonces los créditos automotrices eran
pactados en dolares, por esta razén, la empresa se vio en la obligacion de realizar
masivos despidos. Se consolidd, a su vez, la sucursal de Vicuia Mackenna 3300,
en donde se realizaban las gestiones de ventas y servicios de camiones. Dos afios
mas tarde, en 1985, se establecerian formalmente todos los departamentos en esta
direccion.

El Primer Solicitante agrega que el 22 de noviembre 1984, se cre6 DISTRIBUIDORA
DATSUN CHILE LTDA., en reemplazo de IMPORTADORA DATSUN CHILE
LIMITADA. En la misma fecha, se constituyé INVERSIONES DATCHIL LTDA., como
una empresa administradora de activos de la Distribuidora. En ese entonces, la
empresa ya se estaba reponiendo de la fuerte crisis ocurrida en 1983, y se
encontraban a cargo don Minoru Agarida (Gerente General) y le seguia en
funciones don Shigekazu Sakakibara. Mas tarde, en el ano 1987, el sefor
Sakakibara fue reemplazado por don Toshio Hagino y posteriormente le sucedié don
Hiroaki Uchida. El 9 de septiembre de 1987, se constituy6 DATSUN CHILE LTDA., e
INVERSIONES MAPRO LTDA., esta ultima cumpliendo la funcién de administradora
de activos de DATSUN CHILE. El Gerente General siguié siendo el senor Agarida,
pero el 19 de abril de 1988, seria remplazado por don Yuji Yoneda. El subgerente
general en tanto era don Hiroaki Uchida que en febrero del 1993 fue remplazado por
don Tadaaki Kurakake. Estas dos empresas constituidas el afo 1987, se
transformaron el 11 de noviembre de 1994 en las siguientes:

DATSUN CHILE LTDA., se transform6 en MARUBENI INVESTMENT LTDA.
INVERSIONES MAPRO LTDA., se transformé en MARUBENI DEVELOPMENT
LTDA.



El Primer Solicitante indica que estas nuevas empresas, a diferencia de las
anteriores, serian administradas a través de un Directorio, que en principio estuvo
constituido por los sefiores Yuji Yoneda, Tadaaki Kurakake y Takao Ando. Un mes
después, el 16 de diciembre de 1994, se constituyé NISSAN MARUBENI LTDA., el
26 de diciembre de 1994, MARUBENI AUTO FINANCE LTDA. (MASFIN) y
finalmente el 13 de marzo de 1995 MARUBENI AUTO SALES LTDA. Estas tres
empresas, surgieron por la sociedad entre MARUBENI INVESTMENT LTDA., y
MARUBENI DEVELOPMENT LTDA.

MARUBENI HOLDING LIMITADA agrega que los directorios estaban conformados
por los mismos miembros, los sefiores Yoneda, Kurakake y Ando, quienes fueron
designados por MARUBENI CORPORATION (Japén). Ese mismo afio (1995), parte
de la empresa se trasladé a las nuevas instalaciones de Pudahuel. Esta
construccion se ubica en Claudio Arrau 7050 y cuenta con un patio de 5.000 mts2.
En una primera etapa, la instalacion albergaba las areas de Repuestos, Pre-entrega
y camiones y mas tarde en el ano 1997, se trasladaron todas sus areas excepto
Servicio, que siguié operando en Vicuna Mackenna. En 1998, se produce una fuerte
crisis en el rubro automotriz, producto de la crisis asiatica y por ello los altos
ejecutivos de MARUBENI HOLDING LIMITADA se cuestionan el seguir en dicho
edificio y se toma la determinacion de volver a Vicufia Mackenna 3300 en diciembre
del 2001, quedando en Pudahuel sélo Repuestos y Pre-Entrega, que se mantienen
en funcionamiento hasta el dia de hoy. El 15 de octubre de 1999, MARUBENI
INVESTMENT, absorbié por fusion a MARUBENI DEVELOPMENT, por lo tanto,
ésta ultima desapareci6. En 2001 en tanto, NISSAN MARUBENI LTDA., absorbi6
por fusion a MARUBENI AUTO SALES LTDA., y posteriormente a MARUBENI
INVESTMENT LTDA., quedando desde esa fecha como Unicas empresas del grupo
NISSAN MARUBENI LTDA. y MARUBENI AUTO FINANCE LTDA. (MASFIN). El
directorio fue conformado por don Hiroshi Yamada que reemplazé al sefor Yoneda
el 28 de octubre de 1997 y los directores serian: el sefior Nakajima que sucedié al
sefior Kurakake y el sefior Ichiki, en reemplazo del sefior Ando. Con el correr del
tiempo vendrian nuevos cambios, en reemplazo del sefior Nakajima, don Fumiya
Tanaka y posteriormente se incorpord don Yuki Yoshimoto, quien fue reemplazado
en abril de 2007 por dona Kana Shimizu; en Noviembre de 2009 regres6 a Japon
don Yoshiyuki Nakajima y llegdé como Asistente del Directorio don Kohji Yanaka.

El Primer Solicitante afnade que el 12 de Abril de 2006 se constituyeron dos nuevas
empresas, a saber: DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LIMITADA
(importadora) y MARUBENI AUTO LIMITADA (ventas al detalle) y el 13 de
septiembre de 2006, NISSAN MARUBENI LIMITADA cambié su razdn social a
MARUBENI HOLDING LIMITADA.

MARUBENI HOLDING LIMITADA actualmente tiene como socias MARUBENI
CORPORATION (Japén) en mas de un 99% vy el resto, MARUBENI AUTO &
CONSTRUCTION MACHINERY AMERICA INC. Esta sociedad tiene un directorio
compuesto por los sefiores Tadaaki Kurakake (Presidente), Akira Konishi y Kana
Shimizu. En cuanto a MASFIN, sus socias son: MARUBENI HOLDING LIMITADA en



mas de un 99% y MARUBENI AUTO & CONSTRUCTION MACHINERY AMERICA
INC., es administrada por un directorio conformado por las mismas personas que
MARUBENI HOLDING LIMITADA, en Masfin, la sefiora Shimizu tiene el cargo de
Sub Gerente General. A su vez, DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI
LIMITADA cuenta sélo con la distribucion de la marca NISSAN y junto con
MARUBENI AUTO LIMITADA, ambas empresas son administradas por un Directorio
formado por los senores Tadaaki Kurakake (Presidente), Akira Konishi y Carlos
Varas. Cuentan con un total de 202 empleados, de los cuales 62 conforman la
fuerza de venta, encabezada por el Gerente Comercial don Carlos Varas.

MARUBENI HOLDING LIMITADA senala que mediante un compromiso de trabajo
mutuo, NISSAN y el Ministerio del Medio Ambiente firmaron un acuerdo base para
fomentar la entrada de los autos “Zero Emisiones” a Chile. La alianza es la primera
del gobierno con la industria automotriz y busca promover un parque vehicular
sustentable. La firma japonesa ha desarrollado soluciones reales para reducir las
emisiones de CO02 y mitigar el calentamiento global, como lo seré el inicio de la venta
masiva del auto 100% eléctrico NISSAN LEAF en Chile, y que llegaria a nuestro
pais en el afio 2012. Para que el innovador vehiculo ecol6gico pueda llegar al
mercado local, NISSAN MARUBENI ya trabaja junto a autoridades publicas,
académicos y privados para posibilitar su ingreso al parque automotor.

Como representantes de la marca “NISSAN” en Chile, MARUBENI HOLDING
LIMITADA se ha alineado con esta definicion y esta trabajando para no sélo traer
este auto a Chile, sino que también para impulsar el desarrollo de la infraestructura
necesaria para que los autos eléctricos puedan funcionar en el mercado Chileno. El
Primer Solicitante indica que su apuesta es que Chile sea el primer pais de
Latinoamérica en tener el LEAF y para eso se estan realizando todos los esfuerzos
necesarios, como la inscripcion del nombre de dominio zeroemision.cl con la
intencion que los consumidores desde ya conocieran el automévil LEAF, cuyas
principales ventajas son sus “ZERO EMISIONES” contaminantes, autonomia de 160
kilometros, y un ahorro significativo al reemplazar el combustible por energia.

El giro de MARUBENI HOLDING LIMITADA esta totalmente determinado en la
constitucion de su sociedad, lo que deja en evidencia que en ningdn momento ha
tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean
enterarse de su plan “ZERO EMISION”. La historia de NISSAN MARUBENI se
remonta a 1979, y desde entonces ésta comenzé a forjar una trayectoria que le ha
permitido transformarse en una empresa con una exitosa historia empresarial,
consolidandose como el principal representante oficial de NISSAN en Chile. A raiz
de ello, inscribi6 el dominio zeroemision.cl, constituyéndose como Primer
Solicitante, acreditandose que antes de tener conocimiento de la disputa por el
dominio, ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparaciéon cabal
para usar el nombre de dominio zeroemision.cl, lo anterior en relacion con el
ofrecimiento de buena fe de su nuevo automévil LEAF.

MARUBENI HOLDING LIMITADA considera que su producto no tiende a confundir a
los consumidores con la actividad desempefada por el Segundo Solicitante, puesto
que PROMOSERVICE S.A., es una filial del grupo COPESA, la cual tiene como fin



consolidar la estrategia de colocacion de suscripciones del diario LA TERCERA, por
lo que en ningun caso la adjudicacion por esta parte del nombre en disputa se
presta para confusion respecto de los servicios ofrecidos por el Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante reitera que en ningun caso ha demostrado una actitud
antojadiza al solicitar la inscripcién del nombre de dominio en disputa, sino que
todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con
una aspiracién legitima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta
la fecha ha realizado. Esto evidencia la buena fe o justo motivo para solicitar el
dominio por parte de MARUBENI HOLDING LIMITADA a fin de obtener publicidad, y
queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de
dominio, que lo necesita y que le sirve para difundir su plan “ZERO EMISION”,
informando sobre el proyecto a la comunidad bajo el dominio zeroemision.cl. Por
tanto, su actuar no ha sido con animo doloso para perjudicar al Segundo Solicitante,
sino que solo se ha amparado en sus propias y legitimas pretensiones, para asi
utilizar el nombre de dominio.

MARUBENI HOLDING LIMITADA estima que basta con revisar la pagina Web de
nissanmarubeni.cl de su propiedad, que da cuenta del automdévil LEAF “Zero
Emisién”, para darse cuenta que su inscripcion no contraria 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. De esta
manera, el articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del registro de
nombres de dominio CL establece que se evidenciara que el solicitante no ha
actuado de mala fe, en el caso que “el asignatario del nombre de dominio sea
comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca
registrada con esa denominacion’. De igual forma, El Primer Solicitante hace
presente que NISSAN posee la marca “ZERO EMISSION”, con proteccion al
conjunto, para distinguir productos de la clase 12, otorgada con fecha 14 de enero
de 2011. A su vez, indica que la expresion “ZERO EMISSION”, proviene del idioma
inglés que traducido a nuestro idioma significa “cero emisiones”. El Primer
Solicitante afnade, que al aplicar la norma del articulo 22 al caso de autos, se intenta
demostrar que si bien los nombres de dominio estan relacionados con la propiedad
intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre
de dominio zeroemision.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige
por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada” no estan
contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una
solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado.

El Primer Solicitante sefala que PROMOSERVICE S.A. posee como marca
registrada la expresion “ZERO EMISION”, pero se encuentra protegida sélo para
servicios de la clase 38, esto es para “programas hablados, radiados y televisados”.
Por consiguiente, haciendo aplicacion al principio de especialidad de las marcas
comerciales, se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios
distintos, siempre que éstos sean lo suficientemente diferentes como para que no se
suscite el riesgo de confusion respecto del origen empresarial de los mismos, por lo



qgue de ninguna forma el Segundo Solicitante puede pretender detentar un derecho
exclusivo y excluyente sobre la expresién “ZERO EMISION”.

MARUBENI HOLDING LIMITADA argumenta, ademas, que a diferencia de
cualquier legislacion marcaria, en este caso tampoco existen causales de
irregistrabilidad en relacion con nombres de dominio y, ademas, el principio rector
de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar
cualquier nombre de dominio sin distincion, con la Unica excepcién de que la
reglamentacion vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un arbitro en
los casos que considere que se estan vulnerando ostensiblemente los principios
sefalados en el articulo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente
los derechos validamente adquiridos por terceros. Segun el Primer Solicitante
ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripcion sea abusiva se
han configurado como para pensar que haya sido realizada de mala fe o que
pretenda confundir a los consumidores.

MARUBENI HOLDING LIMITADA reitera que existe una clara identidad y relacion
entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, criterio jurisprudencial
importantisimo para vislumbrar soluciones sobre este tipo de conflictos. En este
sentido, si se navega por Internet y se busca la expresiéon “ZERO EMISSION” (cero
emision en nuestro idioma) en el buscador Google, es posible encontrar sitios de
todo el mundo que ofrecen informacion respecto al automévil LEAF de NISSAN
representada en Chile por NISSAN MARUBENI, por lo que de ninguna forma es un
término que se asocia directamente al Segundo Solicitante. A su juicio, ésta es una
razon mas que fundamental para apoyar su tesis de un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa y que lo necesita, ya que a la hora de que los
consumidores naveguen por el sitio y vean al Segundo Solicitante como titular de
dicha pagina, se producira un menoscabo para la actividad de NISSAN MARUBENI.

El Primer Solicitante considera que no se justifica el hecho de negarle la posibilidad
de adquirir el nombre de dominio que se identifica con su plan “ZERO EMISION” y a
la vez con su giro, tan so6lo por el hecho de que el Segundo Solicitante tenga una
actitud antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa. Aunque el dominio en
conflicto sea de utilidad para el negocio de PROMOSERVICE S.A., aquello no es
razén para perjudicarlo, impidiendo que inscriba el nombre dominio. A su vez,
estima que se encuentra en una posicién privilegiada, al poseer un actuar
consecuente y legitimo, y que si bien es vélido que cada parte enumere sus
respectivas pretensiones, no lo es intentar perjudicar al otro sin una razén de peso.

MARUBENI HOLDING LIMITADA hace presente el principio "first come, first served"
o “primero en el tiempo, primero en derecho”, que se aplica preferentemente cuando
ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el nombre de dominio
en disputa, el cual cede sélo en casos excepcionales en que el Primer Solicitante
haya hecho una inscripcién abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en
ninguna circunstancia. Agrega, que al ser Primer Solicitante y no existir en la
especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripcién
abusiva o de mala fe, de acuerdo al articulo 22 de la reglamentacion para el



Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL, como tampoco
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 al articulo 14 del referido reglamento, estima que
se puede dar total aplicacion a este principio, sin perjuicio de los principios de buena
fe y de interés legitimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la
responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relacion entre el solicitante
y el dominio solicitado.

El Primer Solicitante indica que la jurisprudencia avala lo sefialado en su
presentacion. Es asi como en el arbitraje por el nombre de dominio bibendum.cl, el
juez éarbitro don Guillermo Carey Claro, en el considerando N¢ 9 de su sentencia
sefala: “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
éstos 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’. En el considerando N® 10 del mismo fallo indica: “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 informaciéon acomparnada 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”.

Asimismo, en la sentencia recaida en el arbitraje por el nombre de dominio
multiopticas.cl, en cuyo caso actuaba dona Gabriela Paiva como arbitro, ella
expresa: “Qué, la redaccion establecida en el articulo 14 del reglamento de NIC, 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”. En este mismo
sentido, se ha indicado por dofia Alejandra Moya Bruzzone en sentencia de arbitraje
de dominio vaza.cl, en su considerando N° 2: “Que rige la solucion de conflictos de
nombres de dominio el principio “first come, first served”, actualizacion tecnoldgica
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 de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema
de 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
enuncidaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita



es el unico servido.” Siguiendo la misma idea, en el considerando N° 7 de la misma
sentencia se indica: “Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de
naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo 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 dominios e incluso su identidad fonética, no es causal
por si misma para inducir a error, considerando que es herramienta de
localizacion.”,

Que con fecha 31 de marzo de 2011, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en
representacion de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A., hace su
presentacion de mejor derecho, argumentando que €l es quien ha creado el signo
que ha posicionado en el mercado a través de la expresiéon “ZERO”. Dicha
expresion ha sido usada profusamente a través de la llamada “RADIO ZERO”, y
para nadie es un misterio que dicha radioemisora, que se ubica en el dial 97.7 FM,
goza de un alto nivel de posicionamiento, y por ello ha registrado la misma ante las
autoridades marcarias, conforme a las siguientes especificaciones:

“ZERO”, Registro N° 593.794, para distinguir productos de la clase 25.

e “ZERO”, Registro N° 829.628, para distinguir “servicios de difusion de
publicidad por cualquier medio de toda clase de productos, con exclusién de
los articulos de la clase 25 y servicios, importacién, exportacién y
representacion de toda clase de productos, con exclusion de los articulos de
la clase 25; agencia de publicidad” de la clase 35.

e “ZERO”, Registro N° 536.441, para distinguir “publicacién periddica,
suplemento de espectaculos” en la clase 16.

e “ZERO”, Registro N® 842.734, para distinguir “servicios de organizacion de
conferencias, seminarios, simposium y competencias educacionales y de
entretencién, produccién de programas de radio y televisién, produccion de
shows, entretencion en television, produccion de teatro; organizacion de
eventos deportivos para discapacitados; boite, discoteque, salon de baile,
cabaret y piscina; arriendo de aparatos y accesorios para radio, television y
cinematografia; espectaculos de variedades; montajes de programas
radiofénicos y de televisidon; servicios de orquesta; agencia de modelos;
edicion de discos; sala de espectaculos; todos los servicios prestados por un
sello discografico” de la clase 41.

e “ZERO”, Registro N° 543.780, para distinguir servicios de la clase 42.

El Segundo Solicitante estima que el ser titular de una expresion que se encuentra
dentro de sus activos le otorga legitimo derecho a tutelarla en esta forma de
interacciéon virtual que es Internet. Agrega que en este caso, la expresiéon
“ZEROEMISION” es una variante sin relevancia de la expresion “ZERQO” respecto de
la cual detenta derechos de indole superior.



El Segundo Solicitante establece que en cuanto a las normas aplicables, la
Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL es
bastante clara al establecer en su articulo 14 que es de responsabilidad de todo
solicitante que la inscripcion del nombre de dominio no contrarie las normas
vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética
mercantil, asi como derechos validamente adquiridos por terceros. Por ello, para el
Segundo Solicitante, es claro que tiene un derecho preferente, amparado en todas
las hipotesis sefialadas con antelacion. En este sentido, afiade, es dable considerar
también el contenido de la Constitucion Politica de la Republica, la cual consagra
una serie de derechos o garantias en el articulo 19. En torno a ello, cobra especial
relevancia la garantia del numeral 24, en cuanto se protege: “el derecho de
propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o
incorporales”. De la lectura de esta garantia se colige que el Segundo Solicitante
tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro marcario
antes aludido. En este sentido, el mismo articulo 19 en su numeral 26 sefiala una
garantia que sirve de faro orientador al momento de analizar la litis, pues se
protege: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la
Constitucion regulen o complementen las garantias que ésta establece o que las
limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podran afectar los derechos en su
esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio’.
Si bien el campo objetivo de la norma dice relacién con las normas, sirve como
principio teleoldgico, en tanto se establece una finalidad consistente en que los
derechos no se pueden afectar en su esencia. Ademas, en torno a lo mismo, es
dable considerar la garantia del N° 25, en donde se protege: “..la propiedad
industrial sobre las patentes de invencion, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley’.
Siendo asi, segun el Segundo Solicitante, él detenta derechos de propiedad sobre la
expresion “ZERO” respecto de la cual no puede ser desconocido.

El Segundo Solicitante sostiene que la solicitud de MARUBENI HOLDING
LIMITADA contraria las normas relativas a la publicidad. Asegura, que para nadie es
un misterio la existencia del fendbmeno que representa la mediatizacién de las
comunicaciones, cobrando vital relevancia la publicidad que se encuentra regulada
a través del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria, que emana de una Corporacion de
Derecho Privado sin fines de lucro. Este cuerpo normativo sirve como marco legal
para el analisis de la presente litis, ya que define el avisaje publicitario como “una
comunicacion, por lo general pagada, dirigida al publico o a un segmento del mismo,
cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehiculo o
canal, incluidos envases y etiquetas, con el propdsito de influir en sus opiniones o
conducta.”. Esta norma fue sefialada para los nombres de dominio, toda vez que
éstos constituyen una modalidad de identificacion en la red. Precisamente, si
Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas minimas,
que para estos efectos estan representadas por los siguientes articulos: Art. 4 “Los
avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacion visual que
directamente o por implicacion, omision, ambigliedad o pretension exagerada,
puedan conducir al consumidor a conclusiones erroneas, en especial con relacion a:



a) “Caracteristicas como: naturaleza, composicion, método y fecha de
fabricacion, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso,
cantidad, origen comercial o geografico;

b) “El valor del producto y el precio total que efectivamente debera pagarse;

c) “Otras condiciones de compra como Sser arriendo-compra y venta al
crédito;

d) “Entrega, cambio, devolucion, reparacion y mantencion;
e) “Condiciones de la garantia;

f) “Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,
marcas registradas, disefios y modelos, nombres comerciales;

g) “Reconocimiento oficial o aprobacion, entrega de medallas, premios y
diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de
investigaciones o citas de literatura técnica y cientifica. Las estadisticas no
deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen,
conforme a la documentacion de respaldo pertinente. Los términos
cientificos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje
cientifico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una
base cientifica que no tiene”.

El articulo 13 del mismo cuerpo normativo senala a su vez: “Los avisos no deberan
hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compariia,
institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberan
aprovecharse del "gooawill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o
simbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una
campana publicitaria’.

El Segundo Solicitante hace presente también el Convenio de Paris, y en especial,
la norma contenida en su articulo 10, que reza en su numerales 2 y 3: “Constituye
acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos
honestos en material industrial o comercial.

“En particular deberan prohibirse:

1. “cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;

2. “las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;

3. ‘“las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo
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10.

de fabricacion las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de
los productos”

Estos principios, a juicio de Segundo Solicitante, se verian vulnerados al
concederse la solicitud al Primer Solicitante, pues ello importaria crear una
confusion que debe ser evitada a través de la concesién del nombre de dominio a él.
En especial, ademas, por detentar derechos de indole superior en torno a la
expresion en conflicto.

Por dltimo, afiada el Segundo Solicitante, en situaciones analogas la jurisprudencia,
como en el caso del nombre de dominio annonimo.cl, estimé lo siguiente:
“SEGUNDO: Que, ademas, el segundo solicitante ha protegido la expresion
ANNONIMOS, a través de la inscripcion de diversas marcas comerciales que
contienen dicha expresion la que no puede considerarse genérica, pues la
Corporacion de Television de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile al agregar
una N a la palabra anénimos ha incorporado un signo de distintividad al programa
de Canal 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en pantalla. TERCERQ: Que
siendo tal nombre una invencion original del segundo solicitante, al que ha dotado
de fama a través del programa de television del mismo nombre, no es suficiente la
circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular
annonimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podra
producir confusion entre la creacion propia y original del segundo solicitante y el
nombre de dominio en disputa.”

El Segundo Solicitante concluye que este fallo es relevante, en tanto establece un
criterio aplicable al presente caso. En primer término, reconoce que respecto a
determinadas expresiones se tiene un derecho en tanto creacion intelectual de una
parte. En el caso de autos es claro que la expresién “ZERO” es de creacion del
Segundo Solicitante, lo cual se encuentra avalado por los registros marcarios que se
acompanan. Ademas, establece el criterio que respecto a una marca se detenta un
derecho de indole superior y es plenamente aplicable en la figura del Segundo
Solicitante, y de alli que quien deba ser titular de la expresion “ZEROEMISION” es
él. En definitiva, es un hecho evidente que el Segundo Solicitante es una reconocida
empresa del mercado, a quien le asiste un mejor derecho sobre la expresion
solicitada, razéon por la cual tiene un derecho preferente sobre la expresién en
conflicto.

Que con fecha 11 de abril de 2011, se resuelve que antes de proveer el escrito
presentado con fecha 31 de marzo de 2011 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, se
aclare a nombre de quién comparece, dentro del tercer dia, bajo apercibimiento de
tenerse por no presentado el escrito mencionado, lo que se notifica a las partes por
correo electrénico;

Que con fecha 13 de abril de 2011, don RODRIGO PUCHI ZURITA cumple lo
ordenado, indicando que comparece en representacion del Segundo Solicitante,
PROMOSERVICE S.A;

Que con fecha 13 de abril de 2011, se provee la presentacion de fecha 31 de marzo
de 2011 hecha por dofia MARIELA DE LOURDES RUIZ SALAZAR, en
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11.

12.

representacion del Primer Solicitante, MARUBENI HOLDING LIMITADA. A su vez
se provee la presentacion de fecha 31 de marzo de 2011 y del 13 de abril hechas
por don RODRIGO PUCHI ZURITA en representacion del Segundo Solicitante,
PROMOSERVICE S.A., dandose traslado reciproco de los escritos a las respectivas
contrapartes, lo que se notifica por correo electrénico;

Que con fecha 19 de abril de 2011, don RODRIGO PUCHI ZURITA en
representacion de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. evacua el
traslado, indicando que de los antecedentes alegados por el Primer Solicitante se
refuerzan los argumentos planteados por él, en cuanto a que no existe una base
real de interés por parte de MARUBENI HOLDING LIMITADA y, muy por el
contrario, se acredita que él realmente ha logrado acreditar un interés real y
prevalente, en tanto detenta registros sobre la expresion “ZERO” y, ademas, en
cuanto a que diversos registros cubren “EMISION” de frecuencia de radio. Ademas,
anade que usa su signo “ZERO” a través de la denominada “RADIO ZERO”, la
cual goza de un nivel de reputacion y prestigio que se veria minado a través de la
concesion del nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que es un dato cierto que el verdadero interés esta
representado por €l, motivo por el cual el nombre de dominio le debe ser asignado;

Que con fecha 20 de abril de 2011, dofia MARIELA DE LOURDES RUIZ SALAZAR,
en representacion del Primer Solicitante, MARUBENI HOLDING LIMITADA, evacua
el traslado, indicando que si bien el Segundo Solicitante es una compafhia de
trayectoria y con prestigio en el rubro como radioemisora (dial 97.7 FM), es
diametralmente opuesto al que tiene él, por tanto es ilégico que el publico se
confunda respecto al origen de los servicios prestados por ambos. Sus publicos
objetivos son distintos, al ser otras las necesidades que los mueven a solicitar sus
servicios, por lo que considera que esta probado sin ninguna duda que la solicitud
del Primer Solicitante del dominio en disputa no dafaria ni la imagen de
PROMOSERVICE S.A., ni tampoco atraeria publico consumidor a su empresa, por
lo anteriormente expuesto.

El Primer Solicitante afiade que el principio de especialidad de las marcas indica
que las marcas protegen sélo aquellos productos o servicios comprendidos en la
clase que fueron registrados, y es en razén a ello que pueden existir marcas
idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura oficial, registradas en
favor de distintos titulares, a excepcion de la marca notoria y cuando exista
vinculacion entre los productos y/o servicios de distintas clases, lo que en el caso de
autos no ocurre. A su vez, las diferencias entre ambos logos, van desde los colores
utilizados, el tipo de letras y los signos que los identifican, por lo cual existe una
diferencia grafica importante entre ambas expresiones. Esto evita, segun el Primer
Solicitante, que se produzca un error por parte de los consumidores, y sefala que
diferente seria el caso en que ambas empresas tuviesen giros iguales o parecidos,
en que si se justificaria argumentar confusion, pero en este caso es imposible el
error en los consumidores, al tratarse de servicios totalmente distintos.
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13.

14.

15.

MARUBENI HOLDING LIMITADA estima que PROMOSERVICE S.A. cae en un
error gravisimo al senalar que él carece de derechos vigentes sobre el nombre de
dominio, puesto que segun acredito, es titular de la marca “ZERO EMISSION” para
distinguir productos de la clase 12, otorgada con fecha 14 de enero de 2011, que a
su juicio es cuasi-idéntica al nombre de dominio en disputa.

El Primer Solicitante argumenta que de la revision de la base de datos de NIC Chile,
aparecen dominios inscritos por PROMOSERVICE S.A. como: zerofm.cl, zero-
zone.cl y zero-one.cl, los cuales no contienen ningun tipo de informacién, por lo
que es posible deducir que de asignarsele el nombre de dominio en disputa al
Segundo Solicitante, este sitio careceria de informacién, perdiéndose el objetivo de
un nombre de dominio, lo que ademas debilita la posibilidad por parte de
PROMOSERVICE S.A. de invocar derecho de marcas o nombres comerciales. A su
vez, en esta misma base de datos, es posible encontrar inscripciones de nombres
de dominio que contienen la expresion “ZERO”, que nada tienen que ver con el
Segundo Solicitante, por lo que no se justifica que éste crea tener un mejor derecho
sobre una expresién la cual nunca le interesé registrar como dominio y sélo ahora
pretende quitar, perjudicando enormemente la inversion efectuada por MARUBENI
HOLDING LIMITADA. En este sentido, hace presente el Primer Solicitante que en el
registro histérico de NIC Chile el dominio “Zeroemision”, nunca fue solicitando por
PROMOSERVICE S.A., lo que demuestra el poco interés que significa para dicha
empresa la expresion en conflicto.

MARUBENI HOLDING LIMITADA concluye que en la base de datos del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial existen al menos 360 marcas entre concedidas, en
tramite y caducadas que poseen la expresion en conflicto “Zero”, a nombre de
diferentes titulares y en distintas clases, tal como lo permite el clasificador de
marcas. A mayor abundamiento, consta que con fecha 27 de junio de 1996, se le
asigné a don Moisés Cerda Mallea la marca “ZERO”, para distinguir productos de la
clase 25, esto tiempo antes que PROMOSERVICE S.A. registrara por primera vez la
expresion “ZERO” como marca comercial, lo que demuestra que el Segundo
Solicitante de ninguna manera es el creador de la expresién en conflicto;

Que con fecha 31 de mayo de 2011, se resuelve que antes de proveer el escrito
presentado con fecha 19 de abril de 2011 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, se
aclare a nombre de quién comparece, dentro del tercer dia, bajo apercibimiento de
tenerse por no presentado el escrito mencionado, lo que se notifica a las partes por
correo electrénico;

Que con fecha 2 de junio de 2011, don RODRIGO PUCHI ZURITA cumple lo
ordenado, indicando que comparece en representacion del Segundo Solicitante,
PROMOSERVICE S.A;

Que con fecha 2 de junio de 2011, se provee la presentacion de fecha 20 de abril de
2011 hecha por dona MARIELA DE LOURDES RUIZ SALAZAR, en representacion
del Primer Solicitante, MARUBENI HOLDING LIMITADA. A su vez se provee la
presentacion de fecha 19 de abril de 2011 y del 2 de junio hechas por don
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16.

RODRIGO PUCHI ZURITA en representacion del Segundo Solicitante,
PROMOSERVICE S.A., lo que se notifica a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 7 de julio de 2011, 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 Reglamentacién 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 sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcibn 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 publicacion 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 vy, si se estimaren afectados, puedan presentar sus
propias solicitudes para ese nhombre de dominio;

Que el Primer Solicitante, MARUBENI HOLDING LIMITADA, sefala que mediante un
compromiso de trabajo mutuo, NISSAN — empresa cuyo representante oficial en Chile
es el Primer Solicitante — y el Ministerio del Medio Ambiente, firmaron un acuerdo
base para fomentar la entrada de los autos “ZERO EMISIONES” a Chile. Indica que
dicha alianza es la primera del gobierno con la industria automotriz y busca promover
un parque vehicular sustentable. Agrega que NISSAN ha desarrollado soluciones
reales para reducir las emisiones de CO02 y mitigar el calentamiento global, como lo
serd el inicio de la venta masiva del auto 100% eléctrico NISSAN “LEAF” en Chile, y
que llegaria a nuestro pais en el afo 2012, para lo cual el Primer Solicitante ya
trabaja junto a autoridades publicas, académicos y privados para posibilitar su ingreso
al parque automotor;

Que el Primer Solicitante sefala que como representantes de la marca “NISSAN” en
Chile, MARUBENI HOLDING LIMITADA esta trabajando para no solo para traer el
auto NISSAN “LEAF” a nuestro pais, sino que también para impulsar el desarrollo de
la infraestructura necesaria para que los autos eléctricos puedan funcionar en el
mercado chileno. Indica MARUBENI HOLDING LIMITADA que su apuesta es que
Chile sea el primer pais de Latinoamérica en tener el “LEAF”, y para eso se estan
realizando todos los esfuerzos necesarios, tales como la inscripcién del nombre de
dominio zeroemision.cl, con la intencion que los consumidores desde ya conozcan el
automoévil mencionado, cuyas principales ventajas son sus “ZERO EMISIONES”
contaminantes, autonomia de 160 kildbmetros, y un ahorro significativo al reemplazar
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10.

11.

el combustible por energia;

Que conforme a la documentacién acompafnada por el Primer Solicitante, y no
objetada por PROMOSERVICE S.A., MARUBENI HOLDING LIMITADA ha acreditado
que su empresa madre, NISSAN MOTOR CO., LTD., pidié con fecha 12 de febrero de
2010 las marcas comerciales “ZERO EMISSION” (mixtas) N° 895.122 y 895.123,
para distinguir “vehiculos de motor (incluidos los vehiculos eléctricos), automdviles,
carros, furgonetas, camionetas, vehiculos deportivos utilitarios, autobuses, vehiculos
de recreo (RV), autos deportivos, automéviles de carreras, camiones, vagonetas
elevadoras y tractores de remolque (tractores), y partes estructurales y piezas para
los mismos, tractores, alarmas antirrobo de vehiculos” de la clase 12, marcas que
fueron concedidas con fecha 20 de junio de 2011 bajo los N° 921.764 y 921.765
respectivamente;

Que las marcas “ZERO EMISSION” antes citadas fueron pedidas con anterioridad a
que se pidiera el nombre de dominio objeto de este arbitraje;

Que, asimismo, conforme a la documentacion acompafiada por MARUBENI
HOLDING LIMITADA, el Primer Solicitante ha demostrado un uso real y efectivo en el
mercado nacional de las expresiones “cero emisién”, “cero emisiones” y “zero
emisién”, el cual no contraria las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, ni tampoco los derechos
validamente adquiridos por terceros. Por consiguiente, este sentenciador concuerda
con lo sefalado por el Primer Solicitante, en el sentido de que el dominio
zeroemision.cl de autos fue pedido con la finalidad de obtener publicidad, sirviéndole
para difundir su plan “ZERO EMISION”, informando sobre dicho proyecto a la
comunidad;

Que MARUBENI HOLDING LIMITADA, indica que si bien el Segundo Solicitante es
una compania de trayectoria y con prestigio en el rubro como radioemisora, dicho
rubro es diametralmente opuesto al que tiene él, por lo que seria ilégico que el
publico se confunda respecto al origen de los servicios prestados por las partes
litigantes, teniendo presente que sus publicos objetivos son distintos. Por
consiguiente, estima que su solicitud del dominio en disputa no dafaria ni la imagen
de PROMOSERVICE S.A., ni tampoco atraeria publico consumidor a su empresa;

Que el Primer Solicitante ampara también su defensa en el principio “first come, first
served’, el cual senala 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;

Que el Segundo Solicitante, PROMOSERVICE S.A., sefala que es una reconocida

empresa nacional, y es él quien ha creado el signo que ha posicionado en el mercado
a través de la expresion “ZERQO” la cual, indica, ha sido usada profusamente a través
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12.

13.

14.

15.

de la llamada “RADIO ZERO”, gozando ella de un alto nivel de posicionamiento;

Que conforme a la documentacion acompanada por PROMOSERVICE S.A., la cual
no fue objetada por MARUBENI HOLDING LIMITADA, el Segundo Solicitante ha
acreditado fehacientemente ser titular de la marca comercial “ZERO” Registro N®
5983.794 para distinguir productos de la clase 25, “ZERO” Registro N° 829.628 para
distinguir “servicios de difusiéon de publicidad por cualquier medio de toda clase de
productos, con exclusién de los articulos de la clase 25 y servicios, importacion,
exportacion y representacion de toda clase de productos, con exclusion de los
articulos de la clase 25; agencia de publicidad” de la clase 35, “ZERO” Registro N°
536.441 para distinguir “publicacién periddica, suplemento de espectaculos” en la
clase 16, “ZERO” Registro N° 842.734 para distinguir “servicios de organizacion de
conferencias, seminarios, simposium y competencias educacionales y de
entretencién, produccién de programas de radio y televisién, produccion de shows,
entretencién en television, produccion de teatro; organizacién de eventos deportivos
para discapacitados; boite, discoteque, salén de baile, cabaret y piscina; arriendo de
aparatos y accesorios para radio, televisibn y cinematografia; espectaculos de
variedades; montajes de programas radiofénicos y de television; servicios de
orquesta; agencia de modelos; edicion de discos; sala de espectaculos; todos los
servicios prestados por un sello discografico” de la clase 41 y “ZERO” Registro N°
543.780 para distinguir servicios de la clase 42;

Que el Segundo Solicitante estima que la expresion “ZEROEMISION” solicitada como
nombre de dominio es una variante sin relevancia de la expresién “ZERQO” respecto
de la cual detenta derechos de indole superior;

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° 854.925 para productos de la clase 9 a nombre de
COMERCIAL ZERO 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°
820.612 para distinguir productos de la clase 5 a nombre de AGRICOLA NACIONAL
S.A.C.l.; “ZERO” Registro N° 766.729 para distinguir productos de la clase 30 a
nombre de HUHTAMAKI FINANCE B.V., entre numerosas otras;

Que el Primer Solicitante sefiala que PROMOSERVICE S.A. posee como marca
registrada la expresién “ZERO EMISION”, pero se encuentra protegida sélo para
servicios de la clase 38, esto es para “programas hablados, radiados y televisados”.
Al respecto, aun cuando este antecedente no lo hizo valer el Segundo Solicitante en
sus presentaciones, en uso de sus facultades como arbitro arbitrador, éste
sentenciador ha corroborado que la marca “ZERO EMISION” efectivamente se
encuentra registrada por PROMOSERVICE S.A. bajo el N° 898.994 de fecha 5 de
octubre de 2010, para distinguir “programas, hablados, radiados y televisados” de la
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clase 38. Sin embargo, es necesario hacer presente que dicha marca fue solicitada
con fecha 17 de marzo de 2010, esto es, con posterioridad a la solicitud de las
marcas “ZERO EMISSION” de propiedad de NISSAN MOTOR CO., LTD.;

Que el nombre de dominio en conflicto corresponde a una traduccién al castellano de
la expresion del idioma inglés “ZERO EMISSION”;

Que, a su vez, el nombre de dominio zeroemision.cl estd compuesto de dos
palabras, a saber, “ZERO y “EMISION”. Al respecto, la palabra “ZERO” tiene
significado en varios idiomas, entre otros el inglés, en el que significa “cero”, y la
palabra “EMISION” tiene como una de sus acepciones “accion y efecto de emitir”.
Por consiguiente, en el presente caso, la expresion “ZERO EMISION” hace
referencia a las nulas emisiones de di6xido de carbono por parte de los vehiculos que
comercializa el Primer Solicitante;

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
“ZERO”;

Que por consiguiente, al ya coexistir otras marcas comerciales y nombres de dominio
inscritos por terceros que incluyen la expresion “ZERQO”, sin que se produzcan las
confusiones entre los consumidores y usuarios de Internet que indica el Segundo
Solicitante, puede concluirse que el Segundo Solicitante de ninguna forma detenta un
derecho exclusivo y excluyente sobre la expresion “ZERO”;

Que a lo anterior, es necesario recordar que los giros de las partes litigantes en este
arbitraje son distintos y no relacionados, puesto que el Primer Solicitante tiene como
rubro la comercializaciéon de los vehiculos y productos relacionados de la clase 12
fabricados por NISSAN, el que es diferente al rubro del Segundo Solicitante, que es la
de radioemisora y servicios anexos de la clase 38;

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 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 MARUBENI
HOLDING LIMITADA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio zeroemision.cl al Primer Solicitante, MARUBENI
HOLDING LIMITADA, RUT N¢ 78.595.410-6.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.
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Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
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 dofia Francesca Bravo Lorca y a dofa Alicia Medel Acufa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 3 de agosto de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acuna
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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