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En Santiago a 23  de abril de 2010.- 

 

VISTOS  

 

I.- PARTE EXPOSITIVA. 

 

I.1.-  Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por oficio OFO11909 de fecha 6 de enero de 2010 me notificó de la 

designación  como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la revocación del 

nombre de dominio “dainichi.cl”, designación que acepté con fecha 7 de enero de 2010, 

fojas 25,  y que fue notificada a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo 

electrónico. 

  

I.2.-  Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) Don Bob Andrés Borowicz Kralemann, rut 8.197.966-9,  

con domicilio en esta ciudad, Av. Las Tranqueras 98 de la comuna de Las Condes, 

correo electrónico bb@bbk.cl; y 2) Dainichi Co. Ltd., Rut. 78.028.900-7, representada 

por Philippi Irarrázabal Pulido & Brunner Ltda. y en autos por los abogados doña Noëlle 

Jeanneret Simian y don Alberto Pulido Astoreca, todos con domicilio en esta ciudad, 

Av. El Golf piso 20 de la comuna de Las Condes, correo electrónico 

njeanneret@philippi.cl.-  

 

I.3.- Objeto del arbitraje. 

El objeto del arbitraje es resolver la revocación del nombre de dominio “dainichi.cl” 

solicitado por Dainichi Co. Ltd. representada por Philippi Irarrázabal Pulido & Brunner 

Ltda.  en contra de don Bob Andrés Borowicz Kralemann. 

 

I.4.- Procedimiento.- 

Que a fojas 37 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las 

normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia 
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arbitral, con la inasistencia de don Bob Andrés Borowicz Kralemann, a quien se le 

notificó el acta, según consta a fojas 38 de autos. 

  

I.5.-  Periodo de Planteamientos.- 

 

I.5.1.- Planteamientos de don Bob Andrés Borowicz Kralemann. 

Don Bob Andrés Borowicz Kralemann no presentó escrito de planteamientos de mejor 

derecho sobre el nombre de dominio de autos.  

 

I.5.2 Planteamientos de Dainichi Co. Ltd. representada por Philippi 

Irarrázabal Pulido & Brunner Ltda. - 

A fojas 43 de autos doña Noëlle Jeanneret Simian en representación de Dainichi Co. 

Ltd., presentó demanda de revocación del nombre de dominio “dainichi.cl”, 

fundamentado en que su mandante es fabricante estufas láser de parafina o “kerosene fan 

heaters”, humificadores de aire, purificadores de aire, aparatos para tostar y preparar 

café y aparatos para procesar basura, entre otros, inició sus operaciones en la ciudad de 

Sanjo, Japón, el año 1964, distinguiendo sus productos bajo la marca DAINICHI 

(idéntica al dominio de autos). Agrega que durante el año 1971 desarrolla e introduce al 

mercado el “Blue Heater”, la primera estufa de uso comercial de combustible líquido 

vaporizado y, en 1980, la primera estufa láser de combustible líquido para uso 

comercial. Fue premiado en 1981 con el primer lugar de preferencias de la Asociación 

de Consumidores de Japón. Tales estufas en nuestro país son conocidas desde hace al 

menos unos dos años,  comercializados por competidores de su mandante, tales como los 

de marca TOYOTOMI, entre otros.  Los productos de marca DAINICHI gozan de la 

preferencia de más del 50% del mercado japonés. Hace presente que, además de la 

fuerte presencia y posicionamiento comercial, su mandante es titular de al menos los 

siguientes registros para su marca DAINICHI en Japón (su país de origen), así como en 

otras jurisdicciones: Japón, República Popular China, Taiwán y Corea del Sur. En 

cuanto a ala normativa aplicable, cita el artículo 22 del Reglamento, y señala que el 

dominio de autos cumple cada una de las condiciones antes transcritas. El dominio 
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‘dainichi.cl’ es idéntico a la expresión DAINICHI, la que consiste tanto en la razón 

social como en la marca con que su mandante opera en el mercado oriental desde 1964, 

esto es, hace 46 años, siendo ampliamente conocido por el público consumidor.  

Además, su mandante es titular de registros para la marca DAINICHI en diversas 

jurisdicciones, entre ellas, en Japón cuyo registro se remonta a 1958, gozando de gran 

fama y notoriedad. En lo relativo a Chile, hace presente que la marca DAINICHI ha sido 

solicitada por un tercero para distinguir productos de la clase 11 (solicitud 865.932, 

pedida por el Sr. Pablo Andrés Cádiz Domínguez), solicitud a la cual su mandante se ha 

opuesto sobre la base de lo dispuesto por los artículos 19 y 20 letras f), g) y k) de la Ley 

19.039 sobre Propiedad Industrial, así como por lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 

bis del Convenio de París.  Por otra parte, señala que don Bob Andres Borowicz 

Kralemann, carece total y absolutamente de derechos o intereses legítimos respecto al 

nombre de dominio ‘dainichi.cl’ pues estos pertenecen a Dainichi Co. Ltd., quien no ha 

conferido al demandado autorización alguna respecto al mismo y, además el Sr. 

Borowicz comercializa en nuestro país productos que compiten con los de su mandante. 

Señala que el nombre de dominio fue sin duda inscrito de mala fe y resulta evidente que 

se utiliza de mala fe, atendido que el demandado comercializa en nuestro país desde 

hace ya algunos años productos que compiten con los de su mandante. El Sr. Bob 

Boworicz representa comercialmente en Chile la marca japonesa de estufas láser a 

parafina TOYOTOMI, la cual ha encontrado gran aceptación en nuestro mercado. A 

mediados de 2009, incorporó una nueva marca de dichos productos: TENKI, 

perteneciente al grupo de origen japonés Sengoku. De lo anterior se sigue que el Sr. 

Borowicz conoce el mercado de las estufas láser a parafina y productos similares, 

particularmente el mercado japonés, por lo que no puede considerarse la inscripción a su 

nombre del dominio ‘dainichi.cl’ como algo trivial ni mucho menos desligado o ajeno a 

su giro comercial. Por el contrario, se trata de la usurpación a sabiendas de un nombre 

que pertenece a un tercero.  En cuanto al uso de mala fe, basta con hacer intentos por 

acceder al sitio web activado tras el nombre de dominio ‘dainichi.cl’. En efecto, al 

acceder al sitio www.dainichi.cl somos redireccionados inmediatamente al sitio 

www.tenki.cl, que versa sobre las estufas láser a parafina que el Sr. Borowicz 
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comercializa a través de la sociedad Comercial e Importadora BBR S.A. Agrega que, de 

lo anterior observamos entonces, que el Sr. Borowicz no sólo ha usurpado a sabiendas 

un nombre de un tercero, sino que además intenta aprovecharse de su reputación y buen 

nombre para atraer a potenciales compradores al sitio www.tenki.cl. El consumidor 

probablemente pensará que los productos DAINICHI y TENKI tienen un mismo origen 

y cuentan con el mismo respaldo. En efecto, si bien el nombre DAINICHI no ha sido 

difundido en Chile masivamente a través de esfuerzos concretos en el mercado local, la 

globalización actual permite acceder a este tipo de información. Además, el mismo 

hecho que el nombre DAINICHI haya sido solicitado en Chile como marca comercial y 

como nombre de dominio por dos personas diferentes, refleja sin duda el interés que han 

concitado los productos de su mandante en nuestros compatriotas.  El artículo 22 inciso 

3° de la Reglamentación de NIC Chile señala algunas circunstancias cuya concurrencia 

sirve para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado. Entre 

ellas, menciona en su letra d), no puede caber duda alguna que el redireccionamiento del 

dominio www.dainichi.cl al sitio www.tenki.cl buscar atraer usuarios con fines de lucro, 

creando confusión con la marca DAINICHI de propiedad de su mandante.  Para 

acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los 

siguientes documentos: Acta Notarial extendida por la Notario Público de Santiago doña 

María Gloria Acharán Toledo, certificando el hecho de la asignación del dominio 

‘dainichi.cl’ al demandado, así como la configuración de dicho dominio en cuanto sitio 

web para ser redireccionado al sitio web www.tenki.cl. El acta en cuestión fue extendida 

con fecha 21 de octubre de 2009; Copias de los certificados de registro concedidos en 

Japón, República Popular China, Taiwán y Corea del Sur, todas con su traducción al 

inglés; Nueve folletos sobre los diversos productos DAINICHI de su mandante, entre los 

años 2000 a 2009; Folletos sobre su mandante en cuanto ente empresarial, en idioma 

japonés; Impresión de las páginas accesibles en inglés del sitio web www.dainichi-

net.co.cp de propiedad de su mandante; Manual de las estufas de marca DAINICHI 

modelos EW-234S, EW-304S y EW-462S en francés, inglés, alemán, italiano y 

holandés, para el mercado europeo; Copia del escrito de oposición deducido por su 

mandante a la solicitud de inscripción No. 865.932 de la marca DAINICHI, pedida para 
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distinguir productos de la clase 11 por el Sr. Pablo Andrés Cádiz Domínguez; Impresión 

del artículo titulado “Toyotomi Chile abre nueva tienda y espera llegar a México y 

Argentina en 2009”, publicado en Economía y Negocios del Diario El Mercurio con 

fecha 6 de abril de 2009, que alude al demandado y su giro comercial; Impresión del 

artículo titulado “Hasta 60% menos cuesta calefaccionar con parafina que con gas”, 

publicado en Economía y Negocios del Diario El Mercurio con fecha 10 de mayo de 

2009, que alude al demandado y su giro comercial; Impresión del artículo titulado 

“Nuevas marcas y modelos: se desata la batalla entre las estufas premium”, publicado en 

Ente, S.C., Enegía, Tecnología y Educación con fecha 14 de mayo de 2009, que alude al 

demandado y su giro comercial y al mercado chileno de las estufas láser a parafina; 

Impresión del artículo titulado “Representantes de Toyotomi Chile traen nueva marca 

japonesa de estufas al país”, publicado en el Diario La Tercera con fecha 20 de mayo de 

2009, que alude al demandado y su giro comercial y a la nueva marca TENKI que 

traerían a Chile; Impresión del artículo titulado “Todos contra la Toyotomi”, publicado 

en Reportajes del Diario Las Ultimas Noticias con fecha 24 de mayo de 2009, que alude 

al demandado y su giro comercial y al mercado chileno de las estufas láser a parafina; 

Impresión del informe “Socios y Sociedades” de Equifax, que evidencia que el Sr. Bob 

Andrés Borowicz Kralemann, cédula de identidad No. 8.197.966-9 es socio de 

Comercial e Importadora BBR S.A., entre otras sociedades; Impresión de imagen 

referencial de la inscripción ante el Registro de Comercio de los estatutos de Comercial 

e Importadora BBR S.A., que da cuenta del demandado como socio fundador el año 

2006.  

 

I.5  Etapa de Respuestas.- 

 

I.5.1 Respuesta de don Bob Andrés Borowicz Kralemann. 

Don Bob Andrés Borowicz Kralemann no evacuó respuesta a la demanda de revocación 

de Dainichi Co. Ltd. representada por Philippi Irarrázabal Pulido & Brunner Ltda. 
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 I.5.2 Respuesta de Dainichi Co. Ltd. representada por Philippi Irarrázabal 

Pulido & Brunner Ltda. .- 

Dainichi Co. Ltd. representada por Philippi Irarrázabal Pulido & Brunner Ltda. , no 

evacuó respuesta atendido que don Bob Andrés Borowicz Kralemann no realizó 

planteamiento alguno para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de 

autos.  

 

I.6 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.- 

A fojas 45 de autos, con fecha 9 de abril de 2010, encontrándose vencida la etapa de 

respuestas se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las 

partes por carta certificada.- 

 

II PARTE CONSIDERATIVA. 

 

II.1  Que Dainichi Co. Ltd. representada por Philippi Irarrázabal Pulido & Brunner Ltda. 

fundamenta su demanda de revocación del nombre de dominio "dainichi.cl" en que es 

fabricante de estufas láser de parafina o “kerosene fan heaters”, humificadores de aire, 

purificadores de aire, aparatos para tostar y preparar café y aparatos para procesar 

basura, entre otros, inició sus operaciones en la ciudad de Sanjo, Japón, el año 1964, 

distinguiendo sus productos bajo la marca DAINICHI (idéntica al dominio de autos) de 

que es titular en Japón, República Popular China, Taiwán y Corea del Sur. En cuanto a 

la normativa aplicable, cita el artículo 22 del Reglamento, y señala que el dominio de 

autos cumple cada una de las condiciones, el dominio ‘dainichi.cl’ es idéntico a la 

expresión DAINICHI, la que consiste tanto en la razón social como en la marca con que 

su mandante opera en el mercado oriental desde 1964, esto es, hace 46 años, siendo 

ampliamente conocido por el público consumidor.  Además, es titular de registros para 

la marca DAINICHI en diversas jurisdicciones, entre ellas, en Japón cuyo registro se 

remonta a 1958, gozando de gran fama y notoriedad. Por otra parte, señala que don Bob 

Andres Borowicz Kralemann, carece total y absolutamente de derechos o intereses 

legítimos respecto al nombre de dominio ‘dainichi.cl’ pues estos pertenecen a Dainichi 
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Co. Ltd., quien no ha conferido al demandado autorización alguna respecto al mismo y, 

además el Sr. Borowicz comercializa en nuestro país productos que compiten con los de 

su mandante. Señala que el nombre de dominio fue sin duda inscrito de mala fe y resulta 

evidente que se utiliza de mala fe, atendido que el demandado comercializa en nuestro 

país desde hace ya algunos años productos que compiten con Dainichi Co. Ltd., pues el 

Sr. Bob Boworicz representa comercialmente en Chile la marca japonesa de estufas láser 

a parafina TOYOTOMI, la cual ha encontrado gran aceptación en nuestro mercado. A 

mediados de 2009, incorporó una nueva marca de dichos productos: TENKI, 

perteneciente al grupo de origen japonés Sengoku..  Se trata de la usurpación a sabiendas 

de un nombre que pertenece a un tercero.  En cuanto al uso de mala fe, basta con hacer 

intentos por acceder al sitio web activado tras el nombre de dominio ‘dainichi.cl’,  que 

inmediatamente redirecciona al sitio www.tenki.cl, que versa sobre las estufas láser a 

parafina que el Sr. Borowicz comercializa a través de la sociedad Comercial e 

Importadora BBR S.A. Agrega que, de lo anterior observamos entonces, que el Sr. 

Borowicz no sólo ha usurpado a sabiendas un nombre de un tercero, sino que además 

intenta aprovecharse de su reputación y buen nombre para atraer a potenciales 

compradores al sitio www.tenki.cl.  Agrega que, si bien el nombre DAINICHI no ha 

sido difundido en Chile masivamente a través de esfuerzos concretos en el mercado 

local, la globalización actual permite acceder a este tipo de información. Además, el 

mismo hecho que el nombre DAINICHI haya sido solicitado en Chile como marca 

comercial y como nombre de dominio por dos personas diferentes, refleja sin duda el 

interés que han concitado los productos de su mandante en nuestros compatriotas.  

II.2  Que el asignatario del nombre de dominio, don Bob Andrés Borowicz Kralemann  

no señaló planteamiento alguno para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de 

dominio de autos, como tampoco contra argumentó los planteamientos expuestos por 

Dainichi Co. Ltd., ni objetó los documentos acompañados.  

II.3  Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres de Dominio CL, para que proceda la causal de revocación 

invocada en autos es necesario que la inscripción sea abusiva o que ella haya sido 
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realizada de mala fe.  En las disposiciones siguientes, el Reglamento dispone que para 

que la inscripción sea considerada abusiva deben cumplirse tres condiciones, a cuya 

análisis me avocaré en los considerandos siguientes. 

 

II.4  La letra a) dispone “Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente 

similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a 

un nombre por el cual el reclamante es reconocido”.  Que en el caso de autos, de acuerdo 

a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por la reclamante, fojas 

44 y siguientes de autos, y no objetada por la parte contraria, consta que Dainichi Co. 

Ltd. representada por Philippi Irarrázabal Pulido & Brunner Ltda.  tiene registradas 

cinco marcas bajo la denominación  “Dainichi” en diversos países. La denominación y 

marca “Dainichi” es sin duda idéntica al nombre de dominio “dainichi.cl”.  En 

consecuencia, nos encontramos en presencia de un nombre de dominio idéntico a una 

marca registrada. Además, cabe considerar que dichas marcas tienen el carácter de 

notorias y famosas atendida la publicidad acompañada por la misma parte a éstos autos. 

 

 

II.5  Unido a lo anterior, debe considerarse que el nombre de dominio “dainichi.cl” es 

idéntico al nombre por el que es conocido el demandante, que corresponde a su razón 

social, esto es, Dainichi Co. Ltd. 

    

II.6  En mérito de lo expuesto en los considerandos II.4 y II.5  se tiene por acreditado el 

primer requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile, es decir, que el 

nombre de dominio “dainichi.cl” es idéntico a la marca “Dainichi” sobre la cual tiene 

derechos el reclamante Dainichi Co. Ltd. representada por Philippi Irarrázabal Pulido & 

Brunner Ltda..  

 

II.7.  La letra b) dispone “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o 

intereses legítimos con respecto del nombre de dominio”.  El señor Bob Andrés 

Borowicz Kralemann  no ha señalado en autos cual es su interés sobre el nombre de 
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dominio registrado. En consecuencia, éste sentenciador considera que el asignatario del 

nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en 

disputa, por lo que se encuentra acreditado el segundo requisito del artículo 22 de la 

Reglamentación de Nic Chile. 

 

II.8  La letra c) dispone “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de 

mala fe”.  La misma disposición hace referencia a circunstancias que acreditan la mala 

fe, señalando en su letra d) "que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, 

haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a 

cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante”    

Debe tenerse en cuenta, que si se considera notoriedad y fama del signo “Dainichi” 

derivado de la titularidad de las marcas y de la razón social del demandante, Dainichi 

Co. Ltd., es fácil concluir que el origen intelectual de la designación “dainichi” deriva de 

la empresa del mismo nombre, y no del demandado, quien, de acuerdo a la 

documentación acompañada, se dedica a la comercialización de los mismos productos. 

En consecuencia, debe tenerse en consideración que la titularidad de don Bob Andrés 

Borowicz Kralemann  sobre el nombre de dominio “dainichi.cl”  genera confusión 

entre los usuarios de Internet acerca de quien es el proveedor de los productos y 

servicios que en dicha página se ofrecen.   

 

II.9  Lo anterior unido a los antecedentes y pruebas aportadas por la reclamante en 

cuanto a que si se ingresa a la página Web “dainichi.cl” ésta se redirecciona a un sitio 

Web del demandado, puede concluirse que el demandado usa el nombre de dominio 

“dainichi”  con el fin de atraer, con fines de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web 

creando confusión con la marca del reclamante “Dainichi”, por lo que se encuentra 

acreditada la “mala fe” del asignatario del nombre de dominio, ya que al menos 

concurren las circunstancias contempladas en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic 

Chile.  
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III SE RESUELVE. 

 

Considerando los argumentos antes referidos, y en especial que se encuentran 

suficientemente acreditados los requisitos del artículo 22 de la Reglamentación para el 

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se resuelve revocar el 

nombre de dominio “dainichi.cl” a  don Bob Andrés Borowicz Kralemann, y que éste 

sea asignado y transferido al reclamante  Dainichi Co. Ltd. representada por Philippi 

Irarrázabal Pulido & Brunner Ltda. . 

 

Cada parte pagará sus costas. 

  

 

Notifíquese a las partes y a NIC Chile. 

 

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.- 

 

 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el Arbitro Arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto. 

 

 

 

 

 

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal. 


