PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediaciéon y Arbifraje, de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el "Procedimiento”, se nofificéd al infrascrito su nombramiento
como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcién del
dominio “grupokaisen.cl”, siendo partes en este litigio, como primer solicitante,
EUNICE RUTH CARVAJAL RUIZ, domiciliada en Ministerio N° 2506, Pedro Aguirre
Cerda, Santiago y como segundo solicitante, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.,

domiciliada en Don Carlos N° 2939, oficina N° 904, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo v fijé la fecha para la primera actuacion en
calle Huérfanos N° 1189, Piso 7, Santiago Centro, en que se realizaria la audiencia
de conciliacion, lo que se notificé a las partes y a NIC Chile, segin consta en

autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacidn asistieron ambos
solicitantes. el Primer Solicitante comparece en calidad de agente oficioso son
Cristian Salazar, a quien se le otorgo el plazo de 3 dias hdbiles para que
acompanara los poderes respectivos, mientras que por El Segundo Solicitante
actud representado por don Enrique Taverne Panatt, En consecuencia, no hubo

conciliacién y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos el hecho de que el Segundo Solicitante ha
cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordend a las partes formular sus

pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 dias.



QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante formuld demanda de oposicion

nio, ofreci6 medios de prueba y acompafié documentos. Los

¢l

argumentos gni-que funda sus pretensiones son los siguientes:

H

{
v

primer solicitante, su solicitud se funda en que esta ha precedido

é&g’ sefioresKomatsu Chile S.A., lo anterior seglin el registro de nlimero de
: &

procesokzys’a%é’i(é)éé35123700.

b. Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, no han actuado de mala fe puesto no existen
registros que acrediten hecho material que constituya dicha infraccion y que no
existe registro de derecho previo o uso previo.

c. En la practica se ha determinado la existencia de asignaciones de nombres de
dominios a diferentes personas, con la sola diferenciacion de una letra, palabra u
otros elementos alfanuméricos, en donde no se hace aplicable las normas relativas
a marcas comerciales, sea en relacién con las semejanzas entre los signos o para
la aplicacion del principio de especialidad de marcas.

d. En consideraciéon de los antecedentes sefialados y tomando en consideracion la
reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio de
CL., se considere su interés legitimo al nombre de dominio en cuestiéon basado en

el principio “First come, First served”.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante formuld demanda de oposicion
contra nombre de dominio, ofreci6 medios de prueba y acompaiid documentos. Los
argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a. Su representada KOMATSU CHILE S.A. y KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A,
son entidades comerciales de renombre vy relevancia a nivel nacional,
latinoamericano y mundial, que ofrecen y comercializan principalmente
magquinarias y servicios relacionados con la gran mineria.

b. Su representada ha inscrito numerosas marcas comerciales, entre ellas Kaizen,
constituyendo con respecto a cada signo un verdadera familia de marcas
comerciales.

c. Su representada ha registrado su signo KAIZEN como una marca comercial ante el
DPI.



sla sociedad Komatsu Chile, es duefa de los siguientes nombres de
\' ) KAIZENCHILE.CL, KAIZENCORP.CL, KAIZENGROUP.CL, KAIZEN.CL vy
KALZZENGCL.

Séaﬁace presente que los registros marcarios sefialados se encuentran en tramite
de ser transferido a favor de la sociedad KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A., al
igual que los nombres de dominio en Internet.

En cuanto al término GRUPO incluido en el nombre de dominio objeto de esta
demanda no le otorga mayor novedad ni distintividad alguna al término Kaisen y
mas ét’m en este caso particular viene a inducir mayormente a confusién o engafio
en el comercib, de modo que dicho término es mas apropiado que sea usado por
Su representada.

KOMATSU CHILE S.A. es titular de la familia de marcas comerciales KAIZEN, en
tramites de ser transferidas a favor de KOMATSU REMAN CENTER CHILE SA, la
cual es plenamente usada en el mercado nacional como se acreditard en la etapa
procesal que corresponda, en donde la sola inclusién del término GRUPO al signo
KAISEN no es suficiente para estimar que la primera solicitante tenga un mejor
derecho

. Que, en virtud de estas disposiciones, si se asigna el nombre de dominio objeto de
este conflicto al primer solicitante creard ciertamente toda clase de errores y
confusiones en el comercio, lo que debe evitarse (nica y exclusivamente con el
otorgamiento del mismo a favor de su mandante.

Se debe aplicar al caso en cuestion lo dispuesto en el titulo preliminar de la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio que sefiala
textualmente “que se consideraran como fundamentos para iniciar un
procedimiento de - disputa de nombres de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de producto o servicios respecto de la cual la
parte de mandante tiene derecho”.

Sus mandantés no pueden aceptar ni tolerar que terceros inscriban y/o soliciten su
marca comercial como nombre de dominio de Internet, respecto de la cual ha
invertido enormes sumas de dinero en publicidad, uso y registro de la misma
incluso ante Nic Chile, como asimismo se aprovechen y se cuelguen de su

prestigio, puesto que ello vulnera sus derechos de propiedad industrial protegidos



ntizados por nuestra carta Fundamental y demds disposiciones legales

“Vlgentes ‘sobre la materia, como asimismo su inscripcion a nombre de éstos sélo
o a.errores y confusiones en el comercio, lo que debe ser evitado luces a
ravés del rechazo de este nombre de dominio y su correspondiente inscripcion a

nombre de su mandante.
El Segundo Solicitante acompafi6 los siguientes documentos:

1. Copia de los Poderes especiales, los cuales me habilitan, para representar a
KOMATSU CHILE S.A. y a KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.

2. Legajos con paginas extraidas del sitio web de la oficina de Marcas comerciales de
Chile y Nic Chile, que acreditan que son duefios de la marca Kaizen en diferentes
clases, incluyendo la N° 38.

3. Copia de certificados de inscripcién de los nombres de dominio de Internet
extraidos de la pagina de Nic Chile.

4. Copia de la escritura de transferencia de estas marcas comerciales y nombres de
dominio de Internet, de Komatsu Chile S.A., a favor de Komatsu Reman Center
Chile S.A., otorgada ante Notario pUblico don Patricio Zaldivar Mackenna, con fecha
13 de junio del 2008.

SEPTIMO: Que, este Tribunal dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a

Sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, producto que ninguna de las partes evacud el traslado conferido, se
recibié la causa a prueba por el plazo de 8 dias hébiles, estableciéndose como hechos

sustanciales y pertinentes los siguientes:
1.) Identificacion y/o uso efectivo de la expresion “grupokaisen” por parte de
ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercializacion de

productos y servicios.

2.) Interés de ambos solicitantes en el nombre dominio en disputa.



‘NOVENO: ;:;;ue, el Segundo Solicitante presenté escrito solicitando tener por

mpa,ﬁ”é‘d&é los siguientes documentos:

1 Copia de'escrito presentado ante el arbitro don Oscar Torres Zagal, el 7 de Octubre
de 2007, en donde se acredita el uso en el mercado del signo Kaisen.

2. Copia de la ‘sentencia dictada por el referido arbitro, en donde se acredita el uso
del 'signo Kaisen por parte del Segundo solicitante.

3. Solicito:en el mismo escrito, se tenga presente, en relacién al segundo punto de
prueba una serie de registros marcarios y nombres de dominio de Internet, los

cuales fueron acompafados en el escrito de fecha 20 de Octubre de 2008.

DECIMO: Que, atendiendo el mérito de autos, este Tribunal cité a las partes a oir

sentencia.
CONSIDERANDO:

DUODECIMO: Que, los documentos acompafiados por las partes que no han sido
objetados, presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para todos los

efectos probatorios en esta causa.

DECIMOTERCERO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver
contiendas en materia .de nombres de dominio, se encuentran en la obligacién de
comparar el alcance de los intereses de cada una de las partes, con el objeto de
determinar a quien asiste un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de

dominio en disputa.

DECIMOCUARTO: Que, siendo efectivo que don EUNICE RUTH CARVAJAL RUIZ fue el
Primer Solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su jurisprudencia que
el principio “First come first served” es precisamente un principio, mas no un derecho,
unicamente orientador en idéntica situacién de relevancia de los intereses que se pretende

satisfacer, por lo que correspondera avocarse al analisis del fondo de los mismos.



nl]INTO' Que, en cuanto al interés del Primer Solicitante en el nombre de
g‘i'?"dlsputa este ha sostemdo que su interés radica en su solicitud precedid a la

del Segundo y que no ha actuado de mala fe.

DECIMOSEXTO: Que, en relacion con el Segundo de los solicitantes, KOMATSU
REMAN CENTER CHILE S.A., queda acreditado a través de los argumentos presentados
y la documentacién acompafiada, que es titular de diversas marcas y un nombre de
dominio que contienen la expresion “KAISEN” y sus derivados. Entre éstos signos
distintivos se cuéhtan precisamente los nombres de dominio “KAISENCHILE.CL",
“"KAIZENCORP.CL”, “KAIZENGROUP.CL”, “KAISENGROUP”, “KAISEN.CL” Y
“KAIZZEN.CL". De lo anteriormente sefialado, y de sus propios dichos, se desprende que
su interés actual en la asignacion del nombre de dominio en disputa es obtener proteccién
de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilucién marcaria, y la

confusion de los consumidores.

DECIMOSEPTIMO: Que, en consideracion a las marcas y nombres de dominio del
Segundo Solicitante, los cuales contienen la expresién KAISEN y otras similares, y a la
actividad comercial desarrollada a través de dicha expresion por KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A.., este sentenciador estima que, de asignarse el nombre de dominio al
Primer Solicitante, podria producirse el fendmeno de que quienes ingresen a la pagina
Web a través del nombre de dominio en disputa, piensen que en dicho sitio encontrarén
los productos y servicios del Segundo Solicitante, quien ademds ha acreditado tener una
actividad comercial extensiva relacionada al signo distintivo KAISEN. En este sentido,
este tribunal estima que el segmento GRUPO no le confiere una distintividad suficiente al
nombre de dominio en disputa respecto de las marcas KAIZEN y los nombres de dominio
“"KAISENCHILE.CL"”, "KAIZENCORP.CL", “KAIZENGROUP.CL”, “KAISENGROUP”,
“KAISEN.CL de que es titular el Segundo Solicitante que permita su asignacién a don
EUNICE RUTH CARVAJAL RUIZ sin peligro para los usuarios de la Web.

DECIMOCTAVO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para

efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin



IO de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre

pera en el caso de autos, la posibilidad de confusién de los usuarios en los términos

f;'tos, hace que la prudencia que debe observar este sentenciador, lo inclinen a
otorgar la respectiva proteccién al Segundo Solicitante.

Por estas conSIderaCIones 'y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedlmlento CIVI|

RESUELVO:

1) Asignese el nombre de dominio “grupokaisen.cl” al Seqgundo Solicitante,
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. domiciliada en Avenida Américo Vespucio N©
0631, Quilicura, Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.
Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.

Rol N© 76-2008




