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Foja 135.-
En Santiago de Chile, a veinticuatro de noviembre del afio dos mil cinco

Vistos lo dispuesto por el numero Quinto de las Bases de Procedidesfidgas 10 y 11 de
autos y lo dispuesto por el articulo 170 del Cédigo de Procedimienioy@ivio Acordado de
la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencia@,ddeseptiembre de 1920, Anexo
1 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombré&odwhio CL de Nic
Chile y habiéndose citado a las partes a oir sentencia defjrsg@ procede a dictar la siguiente

sentencia definitiva.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio 05036 de fecha 20 de julio de 2005, el Departamentteni@aS de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al isusduez Arbitro
Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombrdadeinio “kaizenchile.cl”,
surgido entre Puntocom S.A., Rut 96.801.290-8, representada por don Andrés Bazata Pl
ambos con domicilio en Coronel Pereira N° 72, Oficina 504, comuna de LagsCond
representada en este juicio arbitral por su abogado dofia Paulina ARdlade con domicilio
en Huérfanos 835, oficina 1001, comuna de Santiago, y Komatsu Chile S.A., Rut 96-843.130
con domicilio en Avda. Américo Vespuccio 0631, comuna de Quilicura, reprdsestaeste
juicio arbitral por su abogado don Enrique Taverne Panatt, con domicilinieMhayer Ojeda
059, Oficina 13, comuna de Providencia. Que por resolucion de fecha 1° deda@i65 el
suscrito aceptd el cargo y juré desempeiiarlo en el menor tiempmeppgiitdé a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitréinsegnsta a fojas 4 de autos, el
que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 10 de ades2605, segln consta a fojas 7
y 8 de autos, comparendo al que asistieron ambas partes.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la préisigitede asignacion de nombre
de dominio “kaizenchile.cl”, Puntocom S.A, primer solicitante y Kom@tsie S.A. en calidad
de demandante u opositor

Tercero: Enunciacion breve de las peticiones o acciones deduciddsdparandante u opositor
de autos:

La parte demandante u opositor de autos Komatsu Chile S.A., funda suddeseaoposicion a
que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “kditert’ al primer
solicitante Puntocom S.A., invocando los siguientes antecedentes de hecho ylue derec

La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 51 entgigucita los siguientes
antecedentes de hecho y derecho para que se rechace la pretdnprimetesolicitante, ya
individualizado:

A) Sefala que Komatsu Chile S.A., es una de las entidades empgssigianayor renombre y
relevancia a nivel nacional, latinoamericano y mundial, que ofrece y colzerpincipalmente
maquinarias y servicios relacionados a la gran mineria, ya se&és de su principal marca

comercial KOMATSU, como asimismo a través de numerosasamamnerciales, entre ellas,



Oscar Torres Zagal
Abogado

KAIZEN, constituyendo con respecto a cada signo una verdadeiteafdenmarcas comerciales
y que en el presente caso la demandante ha registrado bastamsgte kaizen como marca
comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial, dependimh Ministerio de
Economia.

Para estos efectos cita la marca Kaizen bajo el numero 708tEf2:t@) , 708.679 (etiqueta),
722.722 (denominativa) que protege comunicaciones de datos y mensajes patariatérnet,
Word Wide Web y otras bases de datos, transmisidén de informaciéregar de terminales de
computacioén, clase 38, entre otras.

B) Sefala que por el hecho de solicitarse el nombre de dominio Kaleeric, no solo
constituye una infraccion marcaria, en consideracion a la existenciguelKaizen en clase 38,
a la luz del articulo 28 letra a) de la Ley N° 19.039 sobre Prabledastrial, puesto que los
mismos son practicamente idénticos, sino que vulnera ademas dspEsiegales de rango
constitucional que protegen estos privilegios, cuales son el articuiaméros 24 y 25 de la
Constitucion Politica.

Agrega que el término Chile incluido en el nombre de dominio, no le otoagar novedad ni
distintividad alguna, y mas aun induce a confusién o engafio en etcimneda vez que mi
representada es la filial de Chile.

C) Afirma que conforme a Dictamen N °1.127 de la ex Comision Preagdéentral, del afio
2000, ‘si bien la funcién natural de los nombres de dominio es el de una dimesleictronica
gue permite a los usuarios de Internet localizar terminales inforogticonectados a la red, de
manera simple y rapida, dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen tamdbigmes
de caracter distintivo en el trafico virtual , pasando asi a adquirir ungstencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, paal@en frecuencia se
les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nomhbderdmio o con sus
productos o servicidsAgrega que los nombres de dominio no se encuentran informados por los
principios de especialidad y territorialidad que se aplican m&ssas comerciales, que permiten
la existencia de dos o mas signos idénticos en sectores deleatgividiferentes y o en
territorios distintos y que en el caso de autos es aplicabtpieyg&omatsu Chile, es titular de la
familia de la marca comercial Kaizen, la que es plenamente usada exadongacional.

D) Sefiala que el articulo 14 de la reglamentacion para el Fandemo del registro de
Nombres de Dominio bajo el .CL, dispone que es responsabilidad de todas@icjue la
inscripcion del nombre de dominio no contrarie las normas vigentes $als@ de publicidad,
los principios de competencia leal y ética mercantil, asi abenechos validamente adquiridos
por terceros, norma que es transgredida por el primer solicitante.

Para estos efectos cita el articulo 4 del Cédigo de EticacRaili#i, que sefiala que los avisos no
deben contener ninguna declaracion o presentacion visual que directanpemténplicacion,
omision, ambigiedad o pretension exagerada, puedan conducir al consunmsaiugianes
erroneas, en especial a la letra F) derechos de autor yholerde propiedad industrial, como

patentes, marcas comerciales, disefios y modelos y nombres ctespeageega que el articulo
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13, del citado cuerpo legal, sefiala que “los avisos no deberan haceusisicegio del nombre
o iniciales de cualquier firma, compafia, institucion, o de maresn ggoducto o servicio. Los
avisos no deberan aprovecharse del “goodwill” o imagen adquirida que é¢le nombre
comercial y o simbolo de otra firma o producto, o del “goodwill” o iemagdquirida por una
compafia publicitaria”.

Relativo a los principios de competencia leal y ética metcaité el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, vigente en Chile desde 30 dardmptide 1991, y que
en su articulo 10 establece que constituye actos de competened ekl acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial 0 comerciad; pangejemplo cualquier acto
capaz de crear confusion, por cualquier medio que sea, respecto tdcestanto, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

E) Cita asimismo la parte demandante el Titulo Preliminar de la Politifartde de Resolucion
de Conflictos de Nombres de Dominio, la que reconoce para resolvéctosnde nombres de
dominio, la titularidad de marcas comerciales, para el signoesti@u: “se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de nombres de donghiwosibre de
dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de pso@uservicios
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”.

Finalmente, concluye solicitando, conforme a lo sefialado, que el homig@endeio no sea

asignado a Puntocom S.A.

La parte demandante acompafié como medios de prueba un legajo delespgistro de marca
comercial “kaizen”, para distintas clases de productos, anteeghridmento de Propiedad
Industrial.

La demanda de oposicion al nombre de dominio “kaizen.cl” fue presgmadcomatsu Chile
S.A., con fecha 31 de Agosto del 2005 y proveida con fecha 1° de septaenBG95,
confiriendosle traslado por el término de diez dias habiles parargastacion a la parte
demandada Puntocom S.A. y notificada mediante correo electronico a las partes

Cuarto: Con fecha 15 de septiembre de 2005, la parte demandada PuntAcopreSento
escrito de contestacion de demanda de oposicion y acompafid documentos chosodee
prueba, la que rola a fojas 80, fue proveida y notificada a las partes con fecha 2@eméreept
En el escrito de contestacion de fojas 80 Puntocom S.A., sefiala lo que pasa a resumirse:
A) Indica que Puntocom S.A. es una sociedad chilena dedicada avatadet de consultoria e
implementacion de sistemas, programas, servicios y solucionesldgicas de gestion y
almacenamiento de informacidn para empresas, acreditada por Dasonhenit para distribuir,
administrar e integrar sus productos, servicios y soluciones tgaasddy que en el dltimo
tiempo ha ampliado sus operaciones y puntos de venta, tanto en el memadal,neomo
latinoamericano.

Agrega que en el mes de Enero de 2005, mi representada suscribAcugra@o de
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Confidencialidad con la empresa brasilera Kaizen Consultoriaryiclee de Informatica
Limitada y que con fecha 21 de marzo de 2005, ambas empresasroalabr Acuerdo por
medio del cual, constituyeron una asociacion comercial, para desaadividades tanto en
Chile como en otros paises de Latinoamérica; posteriormente arelebun “Acuerdo de
Asociacion y otros Acuerdos” con el objeto de regular la comeatabn y fabricacion de todo
tipo de programas de computacion (software) y tecnologias en @midputinformatica y
telecomunicaciones, servicios de consultoria, asistencia, sopomeotd otras analogas que
acuerden las partes. Se establecié asimismo que la asocisadmlidiEra sus actividades bajo la
denominacion de fantasia PUNTOCOM- KAIZEN, y que “en cumplimiedé con las
obligaciones contraidas, mi representada solicitdé el dominio “kaizenchile.cl

B) Legitimidad de los derechos sobre el dominio “kaizenchile.défiala la parte demandada
qgue ha solicitado el nombre de dominio en conflicto, para llevar aefeatempresa comercial
en la cual, ademas, participard un empresa cuya razén amoicile con el dominio solicitado,
a saber, Kaizen Consultoria y Servicios de Informatica Ltda., esapgue desarrolla su
actividad con la expresion Kaizen y que cuenta con marcas @alasrKaizen y el sitio

www.kaizen.com.hr

Al efecto cita las marcas Kaizen registradas en Brasih registro 824612620 en clase 35,
824612639, en clase 37; y 824612647, en clase 38, por ello, sefiala que la presituatessolic
encuentra amparada por legitimos derechos en el mismo, sin comtiage principios de
competencia leal y ética mercantil, la Ley N° 19.039 sobre Propiedad labdustri

C) Invoca ademas la parte demandada el principio “first consé sérved”, de tal manera que
en el presente caso debiera asignase el nombre de dominio laumairfiee mas diligente en
solicitarlo. De esta forma indiceel* segundo solicitante no puede pretender la exclusividad
sobre el signo Kaizen, como tampoco, Kaizenchile, ni en el ambito marcario como tampoco en el
ambito virtual de Internét

Agrega que la proteccion desplegada por el oponente ha sido inmgeficja que Servicios
Educacionales School Ltda. es titular del nombre de dominio “kaizentdlilgr de la marca
comercial “kaizenschool, desde el afio 2000.

Por las razones sefaladas concluye solicitando se le asigne el nombre de elohisputa.

Con fecha 20 de septiembre del afio 2005, el Tribunal dicté resolusiénde por contestada

la demanda de autos por la parte Puntocom S.A. y tuvo por acompafados losntmume
probatorios, con citacion, la que fue notificada a las partes ntediarreo electronico con igual
fecha.

Con fecha 27 de septiembre de 2005 el Tribunal recibi6 la causa a poueddaermino de diez
dias habiles y fij6 el siguiente punto de prueba: “Si la asigmadel nombre de dominio
“kaizenchile.cl” al primer solicitante, causaria confusion eneth Internet a los usuarios; y
hechos constitutivos de la eventual confusion alegada por la parte opositora”.

Con fecha 7 de octubre de 2005 la parte demandante presentd asonitpafiando los
siguientes documentos: dos ejemplares de la politica de ggrantigparaciones, afio 2005, con
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aplicacion marca kaizen; tres folletos comerciales para productos ludsapernos y tuercas en
que se utiliza la marca kaizen; dos bolsas de carton con uso gekaiaen, una polera y gorro
color azul, en que utiliza la marca kaizen. Los documentos sgaagn al proceso con citacion,

mediante resolucion de fecha 11 de octubre de 2005, notificada a las partes coreafiama f

La parte demandada con fecha 12 de octubre de 2005 acompafi6 al poecsgpientes
documentos como medios de prueba: copia del acuerdo de Confidencialidath sasc
Puntocom S.A. con Kaizen Consultoria y Servicios de Informatica,ldddecha 5 de enero de
2005; copia de acuerdo suscrito entre las mismas partes de 2éckle marzo de 2005;
impresion de pagina Web kaizen.com.br; y brochure de la empresan Klageeresolucion que
tuvo por acomparfados los documentos individualizados, con citacion, fue notHitzxlpartes
con fecha 12 de octubre de 2005.

Conforme a lo establecido en el articulo 432 del Codigo de Procedin@enl, el Tribunal con
fecha 7 de noviembre citd a las partes a oir sentencia defiriiveesolucion indicada fue

notificada a las partes por correo electrénico con igual fecha.

Parte Considerativa:
Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1° El hecho sobre que versa la cuestion que debe sentenciarsee @ndisterminar a quien de
los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “kaizerathilesto es si a Puntocom
S.A,, primer solicitante, 0 a Komatsu Chile S.A., segundo solicitante y demandante.

2° Que el presente litigio, atendida las defensas de derecho de femdotadas por las partes,
no puede ser resuelto conforme al principio procedimental “first ctirse,served” esto es,
primero en inscribir primero en asignar.

3° Que la parte demandante Komatsu Chile S.A., ha fundamentado auddetie oposicion a
que se otorgue el nombre de dominio al primer solicitante Puntocom S&.hecho de que es
titular de la marca comercial “kaizen”, con registros numeatd8.592 (etiqueta), 708.679
(etiqueta), 722.722 (denominativa) que protege comunicaciones de datos jyesmposanedio
de Internet, Word Wide Web y otras bases de datos, transmisi@fodaacion por medio de
terminales de computacion, clase 38, entre otras; y que de asigelanombre al primer
solicitante se produciria confusion en la red Internet para I@iosuunido a la consiguiente
pérdida de identidad comercial.

4° Que para efectos de resolver la litis, este sentenciadodemnsjue en el presente caso se
debe ponderar cual de las dos partes en litigio, tiene un mejohderydegitimacion para ser
titular del nombre de dominio en disputa “kaizenchile.cl”, para efexgos este sentenciador,
siguiendo la nocién deuso marcarid en el sentido de quetddo acto que tenga como
consecuencia hacer aparecer el signo en el mefcadgue “dicha utilizacion debe ser
suficiente como para demostrar una intensién clara, seria e inequivoca e tijuéar desea

introducirla en el mercado locaFederico Pablo VibesEl Nombre de Dominio de Interriet



Oscar Torres Zagal
Abogado

pag. 172, Ed. La Ley, Bs. Aires), se sefiala ademas, sigeiendo las directrices de la
jurisprudencia y la doctrina, podemos inferir que el vocablo “comercializacidebe ser

interpretado en forma amplia también cuando se trata de nombres de dbfomit.). Que en

el caso de autos, la parte opositora o segundo solicitante KoGtalsis.A., ha acreditado en el
proceso que es titular de la citada marca comercial “kaizenlasclases que indica, y que
efectivamente la aplica y usa en el mercado nacional para sus productessettearomponentes
mineros, eléctricos, electronicos, hidraulicos y componentes conétruecitre otros productos
y en materia de publicidad, tales como embases o bolsas de cartés,ygpoleras, de tal suerte
gue su oposicion de fojas 51 aparece revestida de fundamento plaustieado un legitimo

interés para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que sta dicho estamos

frente a un caso claro daso marcarid.

4° Que el primer solicitante a fojas 80, al contestar la denw@andposicion de fojas 51, invoca
como principal argumento que ha suscrito varios “Acuerdos de Colaboragipredaria”,
figuras tipicas de contratos asociativos entre empresas, cempeesa brasilefia Kaizen
Consultoria y Servicios de Informética Limitada, los que fuaampafnados al proceso, tanto
en idioma espafol como portugués, y sefiala que solicitdé el nombre de dixaireo.cl”, para
utilizarlo en el contexto de la citada alianza empresarial, paragiro de negocios
comercializacién de productos de informatica.

Que no escapa al andlisis de este sentenciador que en el docqueentla a fojas 58 titulado
“Acuerdo de Asociacion y otros Acuerfode fecha 23 de Junio de 2005, suscrito entre
Puntocom S.A. y Kaizen Consultoria y Servicios en Informatica L$edasefiala en su numero
1.2. “La Asociacion desarrollard sus negocios o actividades lapenominacion de fantasia
“Puntocom-kaizen”. Las partes podran en comun acuerdo alterar la denominacién o adoptar
otro nombre comercial para la asociacion, por mutua conveniencia 0 en razon eRdaeles

de cumplimiento y adecuacion a las leyes, reglas y reglamentos aplicables en los paisés donde
Asociacion desarrollara sus negocios y actividades, o, aun, para posibilitartelarg registro

de la denominacién, marca o cualquier otra sefial distintiva de la Asocfaddiemas, en el
documento acompafiado a fojas 66, de fecha 21 de marzo de 2005, suseritasemismas
partes ya citadas, se sefiala en su numeroA\pdrtir de la fecha de la colaboracion ya lo
largo de su vigencia Puntocom concuerda en conducir sus actividades excergivamn el
ambito de la Colaboracién para fines y efectos comercidie€olaboracion girard bajo el
nombre comercial de KaizenColaboracion, debiendo Puntocom abstenersactier en
nombre propio excepto en relacion a contratos establecidos anteriormente a la Colabdracion
De las dos clausulas contractuales transcritas anteriormente, staapred?untocom S.A., debe
ejecutar sus actividades comerciales, en el ambito de la Cal&oon la empresa Kaizen
Consultoria y Servicios en Informatica Ltda., bajo el nombre nlag&a Puntocom-kaizeny
bajo el nombre comercial d&aizenColaboracioh razon por la cual no aparece legitimo en el
presente caso que pueda el primer solicitante, dentro del ambit€Cd&absracion Empresarial
gue cita para sostener su mejor derecho al nombre de dominio en digiiméa, el nombre
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“Kaizenchilé, que solicita como nombre de dominio, y por el contrario debe Puntocdm S
atenerse exclusivamente al uso de los nombre de fantasia ykakenmmercial ya citados. En
este sentido la parte opositora invoca plausiblemente tener un nrejoha@en cuanto titular de
la marca comercial “kaizen” y la adicidon del top6nimo Chile nodefiere mayor creatividad,
entre nosotros.

Sobre el particular cabe destacar que se entiende por nombre iabrherdandividual o
colectivo, simple o compuesto, bajo el cual los comerciantes, indastogbroductores ejercen
sus actos de comercio, industria o explotacion, y que indistintamente es comprensivordg la fi
razon social, denominacion de fantasia o ensaf&finicion que fue propuesta el afio 1880 en el
Congreso de Propiedad Industrial, celebrado en Paris, ya aceptaddngenier por la doctrina;
actualmente, se define también al nombre comercial en los sggiténtinos: és el signo con

el cual una persona juridica o fisica actia en el comercio, identificandataisxho tiempo la
actividad desarrollada(Federico Pablo Vibes, ob.cit. pag. 128), por lo tanto la funciomcede
del nombre comercial es identificar al comerciante o a [aresa frente a sus clientes (tanto a
los actuales como a los potenciales).

Asimismo, como ha sefialado acertadamente la ex Comisién Prev@atitral en Dictamen N
01.127, del afio 2000si* bien la funcion natural de los nombres de dominio es el de una
direccion electrénica que permite a los usuarios de Internet localeraninales informaticos
conectados a la red, de manera simple y rapida, dado que son faciles de recamtzmudo
cumplen también funciones de caracter distintivo en el trafico virpegando asi a adquirir
una existencia complementaria como identificadores comerciales cnpérsppor lo cual con
frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la emptesa tlel nombre de
dominio o con sus productos o servitios

En consecuencia, relacionando los conceptos de nombre comercial y dendominio citados
anteriormente, queda claro que Puntocom S.A., debe encausar su actwdadial, en el
ambito de la colaboracion empresarial suscrita con la emprestefimakaizen Consultoria y
Servicios en Informatica Ltda., bajo el nombre comercial d@untocom-kaizény de
“KaizenColaboracioh exclusivamente, no siendo admisible el uso de otro nombre comercial
de dominio distintos a los sefalados anteriormente, como el solicitealwenchile.cl”, todo
ello dentro del marco contractual de los Acuerdos de Colaboraciore&ampi citados. Cabe
destacar que asi lo reconoce expresamente Puntocom S.A., a fojasa8tbsl al invocar el

nombre comercialPuntocom-kaizéen

5° Que conforme al razonamiento sefalado en el considerando 4° arsdarigochcion de la
marca comercial kaizen, registrada en Brasil por Kaizen Conisuit Servicios de Informéatica
Ltda., no es un argumento que permita legitimar la pretension gleaeiin del nombre de
dominio en disputa, si consideramos que se trata de una marca ebmerdominio de un
tercero, ajeno a la litis, que no ha cedido su uso u goce al moilgtante Puntocom S.A., lo

mismo respecto al sitio Wetww.kaizen.com.hrcitado por la parte demandada.
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Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en los considerandos anteriores, resoefaonte principio de mejor
derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio “kaizenchile.df, garte demandante
Komatsu Chile S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas psogesal@ateria de costas personales
del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifiguese a las partes mediante carta certificada y &daretaria de NIC Chile, mediante
correo electrénico con firma digital

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimientp f@idesignan como
testigos a dofia Cecilia Alcaine Abrigo y a don Francisco AguBsghamondes, quienes

autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Cecilia Alcaine Abrigo
‘Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Francisco Aguayo Bahamondes



