FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<kaizenconsulting.cl>
- ROL 10025-

Santiago, 23 de febrero de 2009

VISTO

PRIMERO: Que por oficio 10025 de 11 de noviembre de 2008, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -
NIC Chile-, notificd al suscrito la designacion como arbitro para resolver el
conflicto planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio
<kaizenconsulting.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito acepté el cargo de arbitro para el cual habia
sido designado y jur6 desempenarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por
correo electrénico y por carta certificada, como consta en el expediente a
fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, partes en esta causa
como primer solicitante, Mindy Arrieta (Juan Lagos Comunicaciones
Servicios Informaticos Promociones EIRL) RUT: 76.664.710-3, contacto
administrativo Mindy Arrieta, Alameda 2130, Santiago y como segundo
solicitante Komatsu Reman Center Chile S.A., Rut: 76.492.400-2, Contacto
administrativo: Enrique Taverne/Marisol Tapia, Avda. Américo Vespucio
0631, Quilicura, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de noviembre de 2008,
se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se cité a las partes a una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el dia viernes 21
de noviembre de 2008, a las 12:25 horas en la sede del tribunal arbitral,
bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa
en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que como consta a fojas 7, con fecha 21 de noviembre de 2008,
se llevé a cabo la referida audiencia con la presencia de don Enrique
Taverne en representacion del segundo solicitante, y del sefor Juez
Arbitro, no hubo conciliacion, acordandose las Bases del Procedimiento
Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 14, con fecha 24 de noviembre de 2008,
este tribunal arbitral declar6 abierto el periodo de planteamientos por el
término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia martes 9 de
diciembre de 2008.

SEPTIMO: Que como consta a fojas 15, con fecha 25 de noviembre de
2008, don Enrique Taverne Panatt, en representacion del segundo
solicitante, presenté demanda de asignacién de nombre de dominio cuyos
argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que KOMATSU CHILE S.A. y KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.,
son entidades empresariales de mayor renombre y relevancia a nivel
nacional, latinoamericana y mundial, que ofrecen y comercializan
principalmente maquinarias y servicios relacionados con la gran mineria,
ya sea a través de su principal marca comercial, KOMATSU, como
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asimismo a través de numerosas marcas comerciales, entre ellas, KAIZEN,
constituyendo con respecto a cada signo una verdadera familia de marcas
comerciales.

b) Que existe una enorme conciencia de su proteccion como marca
comercial antes de lanzar sus productos y servicios al comercio, ya sea
para evitar que terceros lo imiten como asimismo prevenir en incurrir en
infraccion marcaria frente a denominaciones inscritas por terceros.

c) Que el segundo solicitante ha registrado bastamente su signo KAIZEN
como marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial, para
distinguir productos y servicios de diversas clases, incluyendo, entre otros,
los servicios de comunicaciones por Internet comprendidos en Clase 38.

d) Que ademas, KOMATSU CHILE S.A. y KOMATSU REMAN CENTER
CHILE S.A son duenas de los siguientes nombres de dominio en internet
inscritos en NIC Chile, KAIZENCHILE.CL”, de fecha 21 de enero de 2008,
“KAIZENCORP.CL”, de fecha 7 de agosto de 2007, “KAIZENGROUP.CL”,
de fecha 7 de agosto de 2007, “KAISENGROUP.CL”, de fecha 7 de agosto
de 2007, “KAISEN.CL”, de fecha 13 de febrero de 2007, “KAIZZEN.CL", de
fecha 29 de diciembre de 2006, “KAIZENSOLUTION.CL”, de fecha 13 de
mayo de 2008.

e) Que todos los registros marcarios mencionados se encuentran
actualmente con tramite de ser transferidos a favor de la sociedad
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.

f) Que el hecho de solicitarse el nombre de dominio
KAIZENCONSULTING.CL no sélo constituye una infraccion marcaria en
consideracién a la existencia del signo KAIZEN en Clase 38, a la luz del
articulo 28 letra a) de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, puesto que
los mismos son practicamente idénticos, sino que vulnera ademas
disposiciones legales de rango constitucional que protegen estos
privilegios, cuales son el articulo 19 numeros 24 y 25 de nuestra Carta
Fundamental, como asimismo el articulo 584 del Cédigo Civil.

g) Que el término CONSULTING en el nombre de dominio en cuestion no le
otorga mayor novedad ni distintividad alguna, y méas aun en este caso
particular viene a inducir mayormente a confusibén o engafo en el
comercio, de modo que dicho término es mas apropiado que sea usado por
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.

h) Que debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos
dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece
Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de
especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten
la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes
y/0 en territorio distintos, respectivamente.

i) Que KOMATSU CHILE S.A., es titular de la familia de marca comercial
KAIZEN, en tramite e ser transferidas a favor de KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A., la cual es plenamente usada en el mercado nacional
y en donde claramente la inclusién del término CONSULTING al signo
KAIZEN no es suficiente para estimar que la primera solicitante tenga un
mejor derecho.

j) Que el articulo 14 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio bajo el .CL, dispone que es
responsabilidad de todo solicitante que la inscripcién del nombre de
dominio no contrarie las normas vigentes sobre i) abuso de publicidad, ii)
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los principios de competencia leal y ética mercantil, asi iii) como derechos
validamente adquiridos por terceros, norma que es transgredida por el
primer solicitante.

k) Que respecto a las normas sobre abuso de publicidad, el articulo 4 del
Cédigo Chileno de Etica Publicitaria dispone que los avisos no deben
contener ninguna declaracién o presentacion visual que directamente o por
implicacién, omisién, ambigliedad o pretensién exagerada, puedan
conducir al consumidor a conclusiones erréneas, en especial a: la letra F)
derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,
marcas comerciales, disefios y modelos y nombres comerciales”.

I) Que el articulo 13 de este mismo cuerpo legal sefala que “los avisos no
deberan hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma,
compainia, institucién, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos
no deberan aprovecharse del “goodwill” o imagen adquirida que tiene el
nombre comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del “goodwill” o
imagen adquirida por una compafia publicitaria.

m) Que 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 uUnica y exclusivamente con el
otorgamiento del mismo a favor del segundo solicitante.

n) Que es plenamente aplicable al caso en cuestion lo dispuesto en el
Titulo Preliminar de la Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de
Nombres de Dominio, la cual reconoce como aspecto fundamental para la
resolucién de dichos conflictos la titularidad de registros marcarios para el
signo en cuestién.

) Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante acompané los
siguientes documentos:

1. Un legajo con péaginas extraidas del sitio web de la Oficina de Marcas
Comerciales de Chile y Nic Chile.

2. Copia de los certificados de inscripcion de los nombres de dominio en
Internet extraidos de la pagina de Internet de Nic Chile.

3. Copia de la escritura de transferencia de estas marcas comerciales y
nombres de dominio en internet, de Komatsu Chile S.A. a favor de
Komatsu Reman Center Chile S.A., otorgada con fecha 13 de junio del ano
2008, ante el notario publico de Santiago don Patricio Zaldivar Mackenna.
OCTAVO: Que como consta a fojas 72, con fecha 16 de diciembre de 2008,
este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacién de
nombre de dominio por don Enrique Taverne Panatt, en representacién del
segundo solicitante y tuvo por acompanados los documentos con citacién.
NOVENO: Que como consta a fojas 73, con fecha 16 de diciembre de
2008, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el
término de 05 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia martes 23 de
diciembre del 2008.

DECIMO: Que como consta a fojas 74, con fecha 23 de diciembre de 2008,
dofa Mindy Arrieta Coderch, envio un escrito, por correo electrénico a este
Tribunal, haciendo presente algunos argumentos de mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa, sin embargo, no hizo la presentacion
material correspondiente, tal como lo exigen las Bases de Procedimiento
acordadas por las partes, ni tal presentacién fue suscrita ni electrénica ni
en forma manuscrita por sus eventuales autores, razones por las que no
sera considerada.
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DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 75, con fecha 27 de enero de
2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por no presentado el escrito de dofa
Mindy Arrieta Coderch, por no cumplir con las formalidades contempladas
en las bases del procedimiento.

DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 76, con fecha 02 de enero de
2008, este Tribunal Arbitral resolvié citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE: )

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -
Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos
estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre
de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente
resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio.
Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los
titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas,
acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de
dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante no obstante, estar amparado por el
principio de preferencia temporal no ha hecho valer sus derechos en la
forma legal, pues con fecha 23 de diciembre de 2008, envi6 al correo
electrénico de este Tribunal un escrito con argumentos de mejor derecho
sobre el nombre de dominio en cuestion, sin hacer la presentacion material
en formato papel como lo exigen las Bases de Procedimiento acordadas
por las partes, ni tal presentacién fue suscrita ni electronicamente ni en
forma manuscrita por sus eventuales autores, razones por las que no pudo
ser considerada por el tribunal, en atencién al respeto de minimas
exigencias de seguridad juridica para las partes. En segundo lugar,
afectando la personeria para actuar por parte de la primera solicitante,
debe hacerse presente que el documento enviado al correo electrénico del
tribunal es aparentemente suscrito por doina Mindy Arrieta Coderch y dofa
Maria Carolina Astudillo Rivera, personas naturales, constando en este
procedimiento que el primer solicitante es una persona juridica, no
sefalando en autos el tipo de representacion que ostentan.

TERCERO: Que, por el contrario, puede darse por acreditado, por la
prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectia un uso
masivo de la expresién KAISEN, siendo contenida completamente en el
nombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado
en autos por la abundante prueba documental aportada por el segundo
solicitante. En tal sentido se ha acreditado que el segundo solicitante
posee varios registros marcarios y nombres de dominio que contienen la
expresién Kaisen, lo que evidencia una conducta seria y concluyente del
solicitante en atencidén a solicitar a las instancias administrativas y legales
pertinentes su proteccion por tener comprometida con ella legitimos
intereses comerciales.

CUARTO: Que, asi las cosas sé6lo una de las partes del proceso, el
segundo solicitante, ha acreditado un uso legitimo e intereses comerciales
creados dignos de proteccion, mientras que el primer solicitante no ha
presentado prueba alguna que pueda hacer estimar por parte del tribunal
su solicitud competitiva.
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QUINTO: Que este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al
primer solicitante puede llevar a confusién a los usuarios de Internet, toda
vez que la expresion KAISEN, contenida en el nombre de dominio en
cuestion, puede generar la impresidén de que se trataria de una pagina web
relacionada con las actividades comerciales vinculadas a KOMATSU
REMAN CENTER CHILE S.A. y protegidas por las marcas comerciales y
nombres de dominio Kaqize.

SEXTO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente
aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a
cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio
interés -segln Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para
el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se
produzca la situacién conocida como la absolucién de la instancia o non
likuet, que existia en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se
acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso.
Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez debera dictar sentencia
desfavorable contra el que no sobrellevé la carga de la prueba” APUNTES
DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.
SEPTIMO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a
este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor
derecho, aspecto en que puede atribuirsele responsabilidad, ya que dada
la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores,
no requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la
secuela del juicio y, ademés, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento
Nic- Chile la defensa de su posicién juridica no importaba a la referida
primera solicitante incurrir en gasto alguno. OCTAVO: Que, teniendo en
cuenta que la E. Corte Suprema ha senalado reiteradamente la amplia
libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO
XCIV (1997), N® 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja
denegado en contra de Portales Coya, Ménica: "...el arbitro arbitrador esta
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar
en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si
existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la
sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es
menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua,
absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”. Han sido las
méaximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el
cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido
el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al
resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo senalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de
dominio <kaizenconsulting.cl>, al segundo solicitante Komatsu Reman
Center Chile S.A., Rut: 76.492.400-2.
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Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo
solicitante antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases
del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta
de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente
para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Resolvio don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema
de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES [\/IUNOZ, cédula de
identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO,
cédula de identidad 13.857.232-3.
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