Foja 103

Santiago de Chile, a catorce de mayo del afio dosiete

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimeroQuie las Bases de Procedimiento de
fojas 48 y 49 de autos y lo dispuesto por el ddi@d70 del Cédigo de Procedimiento Civil
y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sabiferima de las sentencias, de 30 de
septiembre de 1920, y habiéndose citado a lasspamé sentencia definitiva, se procede a
dictar la siguiente sentencia en litigio por rewdéa del nombre de dominio
“KAIZEN.CL".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 21 de octubre de 2005, elddt@mento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chilégsign6 al suscrito Juez Arbitro
Arbitrador para resolver el conflicto por la sdiicl de revocacion del nombre de dominio
“KAIZEN.CL”, surgido entre Komatsu Chile S.A., sedad que comparece representada
por su abogado don Enrique Taverne Panatt, ambwoscitlados en calle Luis Thayer
Ojeda N° 059, Oficina 13, Providencia, Santiagcewigios Educacionales KaizenSchool
Limitada, sociedad del giro de su nombre, represienten estos autos por don Pablo
Vilches Morales, ingeniero, todos domiciliados pestos efectos en calle Huérfanos N°
1160, Oficina 1005, Santiago.

Que por resolucién de fecha 24 de octubre de 20GhusErito acepto el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posiltied a las partes a comparendo para
fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segonsta a fojas 46 y 47 de autos, él que se
efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia Tnd@iembre de 2005, a las 12.30 horas, con
la asistencia de don Enrique Taverne Panatt, Almgan representaciéon de Komatsu
Chile S.A. y de don Pablo Vilches Morales, en repn¢acion de Servicios Educacionales
KaizenSchool Limitada y en la que establecieronases del procedimiento arbitral,
segun consta a fojas 48 y 49 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en ésgmte causa Komatsu Chile S.A.,

demandante de revocacibn del nombre de dominio ZEALCL” y Servicios



Educacionales KaizenSchool Limitada, actual tituldel nombre de dominio
individualizado y demandada en estos autos.

Tercero: Enunciacion breve de los fundamentos de head®derecho de la pretension de
Komatsu Chile S.A., demandante de revocacion debme de dominio ya individualizado:
La parte demandante de autos, funda su deman@xatE=acion del registro de nombre de
dominio “KAIZEN.CL” e invoca los siguientes fundantes:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandans) escrito de demanda de fojas 53, cita
los siguientes antecedentes de hecho:

Sefiala que Komatsu Chile S.A. es una entidad esapa¢ de la mayor relevancia y
renombre a nivel internacional y nacional, en eb gie comercializacion de maquinarias y
servicios relacionados con la gran mineria, yaasgavés de su principal marca comercial
“KOMATSU”, como a través de su marca comercial “REN", constituyendo éstas una
verdadera familia de marcas comerciales.

Agrega que la demandante ha inscrito vastamentematca “KAIZEN” ante el
Departamento de Propiedad Industrial, citando etteflos registros marcarios nameros
708.592, 708.672, 708.679 (mixtas), 722.722 (denativa) , para distinguir servicios de
la clase 38; 708.581, 708673, 708.680 (etiquet),720 (denominativa) que distingue un
Establecimiento Comercial para la compra y vem¢atodos los productos de las clases 6,
7 y 12 en la Segunda Region; 708.582, 708.681, 54T5.(etiquetas), 722.722
(denominativa), que protegen un “Establecimienton@wial” para la compra y venta de
todos los productos de las clases 6, 7 y 12 eretgdR Metropolitana; 708.583 (etiqueta),
708.584 (denominativa), 708.667 (etiqueta) y 708.Gatiqueta), que amparan todos los
productos de la clase 6, entre otros.

Afirma que el nombre de dominio “KAIZEN.CL”, instoi a nombre de la demandada,
constituye una infraccion a la letra a) del artic28 de la Ley N° 19.996 sobre Propiedad
Industrial, lo que fue informado a ésta mediantéaceertificada de fecha 19 de agosto de
2005, que en copia acompafa a la demanda.

2.- Fundamentos de Derecho de la demanda de Rédocac

1.- Cita como fundamento de su demanda de revatatiarticulo 4 de la Reglamentacion

para el Funcionamiento del Registro de Nombres @®ibio bajo el CL, que dispone que



es responsabilidad de todo solicitante que la iimgén del nombre de dominio no
contrarie las normas vigentes sobre i) abuso ddicpmldd, i) los principios de
competencia leal y ética mercantil, iii) como déesvalidamente adquiridos por terceros,
norma que es transgredida en este caso.

2.- Cita el articulo 4 del Codigo Chileno de Etitzblicitaria, que sefialatie los avisos no
deben contener ninguna declaracion o presentaci@ual que directamente o por
implicacion, omisién, ambigledad o pretension exadge, puedan conducir al consumidor
a conclusiones erréneas, en especial a: F) deredesutor y derechos de propiedad
industrial, como patentes, marcas comerciales,fitisey modelos y nombres comercigles
ademas cita el articulo 13 que sefdts “avisos no deberan hacer uso injustificado del
nombre o iniciales de cualquier firma, compafiatitucion, o de la marca de un producto
0 servicio. Los avisos no deberan aprovecharse‘gimbdwill” o imagen adquirida que
tiene el nombre comercial y o simbolo de otra filmaroducto, o del “goodwill” 0 imagen
adquirida por una compafia publicitafia

3.- Respecto a los principios de la competenciaylética mercantil, la demandante cita el
articulo 14 del Convenio de Paris para la Protecdé la Propiedad Industrial, vigente
desde el 30 de septiembre de 1991, que en sularli@establece: que constituye acto de
competencia desleallbdo acto de competencia contrario a los usos Hosemn materia
industrial o comercial” y agrega que deberan prohsle 1. Cualquier acto capaz de crear
una confusion, por cualquier medio que sea, respdet establecimiento, los productos o
la actividad industrial o comercial de un competid@ Las aseveraciones falsas, en el
ejercicio del comercio, capaces de desacreditaresthblecimiento, los productos, o la
actividad industrial o comercial de un competid@:; Las infracciones o aseveraciones
cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieretucir al publico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caractécés, la aptitud o la calidad de los
productos.

4.- Finalmente, sefiala como fundamento juridiceul@lemanda la denominada Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de NombresDidaminio, del afio 2000, que
reconoce como aspecto fundamental para la resaldgddichos conflictos, la titularidad

de registros marcarios para el signo en cuestiGe asi ha sido reconocido también en el



Informe Final de la Organizacion Mundial de la Redjpd Industrial (OMPI), que establece
gue en el procedimiento de revocacion de nombreslaieinio se deben considerar
circunstancias tales como que el dominio sea id@atiengafiosamente similar a una marca
comercial; y lo mismo en el articulo 22 del Reglatoede NIC Chile, en cuanto establece
entre sus causales, para revocar un nombre de idorfgue el nombre de dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca delyctos o de servicios sobre la que
tiene derechos el reclamante, o a un nombre poual el reclamante es reconocido
Concluye su escrito de demanda solicitando qudosaargumentos de hecho y de derecho
invocados, se revoque el nombre de dominio erutisfiKAIZEN.CL” y se conceda en
definitiva, a favor de Komatsu Chile S.A

Con fecha 2 de noviembre de 2006 el Tribunal fpeointerpuesta demanda arbitral de
revocacion del nombre de dominio en disputa “KAIZEN' de Komatsu Chile S.A. en
contra de Servicios Educacionales KaizenSchool tattai y le confirié traslado por el
termino de 15 dias habiles para su contestaciomvg por agregados los documentos
probatorios acompafiados, con citacion, notificaad@s partes por correo electrénico con
igual fecha.

La parte demandada con fecha 23 de noviembre d&@8ento escrito de contestacion de
demanda, en la que solicitdé se rechace la demardKothatsu Chile S.A., por las
siguientes razones:

1.- Solicita se rechace la demanda de autos, temcién a que ha transcurrido a su
respecto, el plazo de mas de cinco afios de usmgonteiterado, sostenido y una posesion
justa y no clandestina del dominio”; y que han idarrlos plazos de la prescripcion
adquisitiva y de la extintiva, segun establecenaiiculos 2492, 2508, 2514 y 2515 del
Caddigo Civil, por lo que opone la excepcion de prigsion tanto adquisitiva como
extintiva.

2.- Sefiala que ademés se debe rechazar la demaralgos, por cuanto no se dan los
requisitos que sefiala el articulo 21 y 22 del Regido del Registro de Nombres de
Dominio CL.

Concluye solicitando se rechace la demanda en mgagpartes, con expresa condena en

costas.



El Tribunal Arbitral mediante resolucion de fechd de diciembre de 2006 tuvo por
contestada la demanda de autos y citd a las padéssentencia definitiva, notificandolas
mediante correo electronico con igual fecha.

La parte demandante con fecha 13 de diciembre @6 pfesentd escrito de reposicion
solicitando se dejara sin efecto la resolucioneddd 11 de diciembre de 2006, en la parte
gue citd a las partes a oir sentencia, y la reerapaecibiendo la causa a prueba.

El Tribunal con igual fecha 13 de diciembre de 20@gibid la causa a prueba por el
término de 10 dias habiles y fijo los siguientestps de prueba.

1.- Si la demandante ha usado la expresion KAIZEtR, medios y materias;

2.- Tiempo, medios y materias en las que la dententia usado la expresion KAIZEN,
notificando a las partes mediante correo electome igual fecha.

Que ninguna de las partes acompafi6 medios de pdighate el término de prueba,
conforme lo establecido en la sentencia interlatate prueba de fojas 101.

Que con fecha 29 de enero de 2007, el Tribunalecla® partes a oir sentencia definitiva,
notificandola a las partes con igual fecha mediaate2o electronico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que dierémndamento al fallo:

1° La cuestién controvertida que debe resolvarsmesiste en declarar si procede o no
acoger la demanda de revocacion del nombre de tofiAIZEN.CL”, interpuesta por
Komatsu Chile S.A. en contra de Servicios EducademKaizenSchool Limitada.

2° Que para efectos de resolver la litis corresp@mdhlizar y ponderar si en el caso sub lite,
concurren los requisitos que establece el artidilode la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Domi@lg que contiene los requisitos o
causales en virtud de los cuales se puede revocaombre de dominio, disposicion que
sefiala: 22. Ser& causal de revocacion de un nombre de domirmue su inscripcidn sea

abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se consideabusiva cuando se cumplan las

tres condiciones siguientes:



a. Que el nombre de dominio sea idéntico 0 engafos&r®milar a una
marca de producto o de servicio sobre la que téamechos el reclamante,

0 a un nombre por el cual el reclamante es recatmci

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tengeechos o intereses

legitimos con respecto del nombre de dominio, y
c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y §eetde mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes cirtamsas, sin que su enunciacion sea
taxativa, servira para evidenciar y demostrar lalende del asignatario del dominio

objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que senbarito el nombre de
dominio con el propadsito principal de venderlo, emdarlo u otra forma de
transferir la inscripcion del nombre de dominio edclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre Is#adirectos relativos a
su inscripcion, siendo el reclamante el propietadi® la marca registrada

del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con tancion de impedir al
titular de la marca de producto o servicio reflejarmarca en el nombre de
dominio correspondiente, siempre que se haya exstald por parte del

asignatario del nombre de dominio, esta pauta delaota.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con relpfieponderante de

perturbar o afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignataricéske, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internsussitio Web o a cualquier

otro lugar en linea, creando confusién con la madeareclamante.

Sin perjuicio de lo previsto en los parrafos ameess, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciacem taxativa, servira para evidenciar y

demostrar que el asignatario del dominio objetaddia actuado de mala fe:



h. Que el asignatario del dominio demuestre que léa astizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intencion antica de ofrecer bienes o

servicios bajo ese nombre,

i. Que el asignatario del nombre de dominio sea coneimenconocido por
ese nombre, aunque no sea titular de una marcastregia con esa

denominacion, y

j. Que el asignatario esté haciendo un uso legitimeoraercial del dominio
("fair use"), sin intento de obtener una gananctemercial, ni con el fin de

confundir a los consumidorés.

3° Que la parte demandante Komatsu Chile S.A., ad@onpafié al proceso para acreditar
su pretensién de revocacion del nombre de domiKARIZEN.CL”, copias de los registros
marcarios “KAIZEN”, que tiene inscritos ante el Refamento de Propiedad Industrial,
para productos principalmente de la clase 6,7 gelZalificador Internacional de Marcas
de Niza y para distinguir un Establecimiento de €mo para la compra y venta de
productos de las clases 6, 7 y 12 en las RegiorsgunSa y Metropolitana,
respectivamente, ya individualizados en la parpmsitiva, con lo que si bien acredit6 en el
proceso que existe una identidad entre el signaariary el nombre de dominio, no probd
la concurrencia de los requisitos establecidos learteculo 22, para establecer que la
inscripcion del nombre de domino del demandadei@es Educacionales KaizenSchool
Limitada, haya sido abusiva, o que ella haya sdtizada de mala fe.

4° Que corresponde considerar que la parte demandstvicios Educacionales
KaizenSchool Limitada, titular del nombre de domifKAIZEN.CL”, hace un uso
legitimo del mismo, toda vez que a fojas 7 de awmssta una copia del sitio Web
correspondiente, en la que se le&efvicios Educacionales KaizenSchool Limitada,
empresa de servicios creada especialmente paradériun apoyo profesional a los
Establecimientos Educacionales en el manejo efieiee la informacién administrativa
educaciondl, en la que ofrece servicios de administraciont eaursing, asesorias,
contabilidad, recaudaciones y remuneraciones, ettos, a los citados establecimientos,

hechos que acreditan que hace un uso legitimoatiebre de dominio de que es titular.



5° Que corresponde considerar que la demandanteaesmpresa transnacional conocida
en el giro de comercializacion de maquinarias peaiadustria minera a nivel nacional e
internacional, en cambio la demandada, es una sapracional que ofrece servicios de
administracion a empresas del sector educacioonrpar la cual no existe identidad de
coberturas en los bienes y servicios que ofrecdar@ros, por lo que no se puede
considerar que exista una competencia desleakactipas contrarias a la ética mercantil
entre las partes en litigio, ni que exista un apcbamiento de la imagen corporativa de la
demandante por parte de la demandada, a causa titeldridad del registro que se
pretende revocar por la actora. Por ello, no sésativobstaculos para que no puedan
coexistir pacificamente en el mercado, las marcasoguctos de la demandante con el
nombre de dominio y servicios que ofrece la dema@adan su sitio Web, sin que se
induzca a error o confusion en el publico consumdo productos y servicios, que como
ya se sefalo son de distinta clase y para distifgssnatarios.

6° Que respecto a la excepcion de prescripciéradéegor la demandada en su escrito de
contestacion de demanda, ésta no sera acogidayéadgque no probd en el término de
prueba que detente la posesion del nombre de dort#IZEN.CL”, por mas de cinco
afios, como sostiene a fojas 99.

7° Que en virtud de lo sefalado, se puede compliirla demandada no ha inscrito ni ha
hecho uso abusivo y/ o de mala fe del nombre derdorfKAIZEN.CL”", razon por la cual

no concurren en la especie los requisitos estaldecien el articulo 22 de la
Reglamentacién para el funcionamiento del Regid@dNombres del Dominio CL, para
declarar la revocacion del nombre de dominio irciiglizado.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte consideratida gonformidad con lo dispuesto en el
articulo 22 de la Reglamentacion para el funcioeatni  del
Registro de Nombres del Dominio CL, resuelvo comirprudencia y equidad vy al
principio general de derecho de la buena fe, mtla demanda de revocacion de fojas 53
y se ordena mantener el nombre de dominio “KAIZHN,Cen poder de su titular
Servicios Educacionales KaizenSchool Limitada,ceindena en costas por estimar que la

demandante ha tenido motivo plausible para litigar.



En materia de costas cada parte soportara sussqusteésales y en materia de costas
personales del Tribunal Arbitral estese a lo reéswefojas 46 y 47 de autos.

Notifiqguese a las partes mediante correo electoonyc a la Secretaria de NIC Chile, de
igual forma. Archivese en su oportunidad el eigrad arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del CodigdProcedimiento Civil, se designan

como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamgndealofia Cecilia Alcaine Abrigo,

a efectos autoricen la presente sentencia, quignmesn conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Francisco José Aguayo Bahamondes
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



