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FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO 
<kaizenconsulting.cl> 

- ROL 10025- 
 

 
Santiago, 23 de febrero de 2009 

 
 
VISTO 
 
PRIMERO: Que por of icio 10025 de 11 de noviembre de 2008, el 
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -
NIC Chile-, not if icó al suscri to la designación como árbitro para resolver el 
conf l icto planteado por la sol ici tud de asignación del nombre de dominio 
<kaizenconsul t ing.cl>. 
SEGUNDO: Que el suscri to aceptó el cargo de árbitro para el cual había 
sido designado y juró desempeñarlo f ielmente y en el  menor t iempo 
posible, lo cual fue debidamente noti f icado a las partes y a NIC-Chi le por 
correo electrónico y por carta cert i f icada, como consta en el expediente a 
fojas 4 y siguientes.  
TERCERO: Que según aparece del ci tado of icio, partes en esta causa 
como primer sol ici tante, Mindy Arr ieta (Juan Lagos Comunicaciones 
Servicios Informáticos Promociones EIRL) RUT: 76.664.710-3, contacto 
administrat ivo Mindy Arr ieta, Alameda 2130, Santiago y como segundo 
sol ici tante Komatsu Reman Center Chi le S.A., Rut: 76.492.400-2, Contacto 
administrat ivo: Enrique Taverne/Marisol  Tapia, Avda. Américo Vespucio 
0631, Qui l icura, Santiago.  
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de noviembre de 2008, 
se tuvo por consti tu ido el Tribunal Arbi tral y se citó a las partes a una 
audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el  día viernes 21 
de noviembre de 2008, a las 12:25 horas en la sede del tr ibunal arbitral, 
bajo apercibimiento de asignar al  pr imer sol ici tante 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 l levó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Enrique 
Taverne en representación del segundo sol ici tante, y del señor Juez 
Arbitro, no hubo conci l iación, acordándose las Bases del Procedimiento 
Arbitral .  
SEXTO :  Que como consta a fojas 14, con fecha 24 de noviembre de 2008, 
este tr ibunal arbitral  declaró abierto el período de planteamientos por el 
término de 10 días hábi les, venciendo en consecuencia el día martes 9 de 
diciembre de 2008. 
SÉPTIMO :  Que como consta a fojas 15, con fecha 25 de noviembre de 
2008, don Enrique Taverne Panatt,  en representación del segundo 
sol ici tante, presentó demanda de asignación 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, lat inoamericana y mundial,  que ofrecen y comercial izan 
principalmente maquinarias y servicios relacionados con la gran minería, 
ya sea a través de su principal marca comercial,  KOMATSU, como 
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asimismo a t ravés de numerosas marcas comerciales, entre el las, KAIZEN, 
consti tuyendo con respecto a cada signo una verdadera fami l ia de marcas 
comerciales. 
b) Que existe una enorme conciencia de su protección como marca 
comercial  antes de lanzar sus productos y servicios al comercio, ya sea 
para evitar que terceros lo imiten como asimismo prevenir en incurr ir  en 
infracción marcaria frente a denominaciones inscri tas por terceros. 
c) Que el segundo sol ici tante ha registrado bastamente su signo KAIZEN 
como marca comercial  ante el  Departamento de Propiedad Industr ial ,  para 
dist inguir productos y servicios de diversas clases, incluyendo, entre otros,  
los servicios de comunicaciones por Internet comprendidos en Clase 38. 
d) Que además, KOMATSU CHILE S.A. y KOMATSU REMAN CENTER 
CHILE S.A son dueñas de los siguientes nombres de dominio en internet 
inscri tos 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 trámite de ser transferidos a favor de la sociedad 
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. 
f )  Que el hecho de sol ici tarse el nombre de dominio 
KAIZENCONSULTING.CL no sólo consti tuye una infracción marcaria en 
consideración a la existencia del signo KAIZEN en Clase 38, a la luz del 
art ículo 28 letra a) de la ley 19.039 sobre Propiedad Industr ial ,  puesto que 
los mismos son prácticamente idént icos, sino que vulnera además 
disposiciones legales de rango consti tucional que protegen estos 
privi legios, cuales son el artículo 19 números 24 y 25 de nuestra Carta 
Fundamental,  como asimismo el artículo 584 del Código Civi l .  
g) Que el término CONSULTING en el nombre de dominio en cuestión no le 
otorga mayor novedad ni dist int ividad alguna, y más aún en este caso 
part icular viene a inducir mayormente a confusión o engaño en el 
comercio, de modo que dicho término es más 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 of rece 
Internet, no r igen para los nombres de dominio los principios de 
especial idad y de terr i tor ial idad que se apl ican a las marcas, que permiten 
la existencia de dos signos idént icos en sectores de act ividad diferentes 
y/o en terr i tor io dist intos, respectivamente. 
i)  Que KOMATSU CHILE S.A., es t i tular de la famil ia 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 inclusión del  término CONSULTING al signo 
KAIZEN no es suf iciente para est imar que la primera sol ici tante tenga un 
mejor derecho. 
j)  Que el  art ículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del 
Registro de Nombres de Dominio bajo el .CL, dispone que es 
responsabil idad de todo sol ici tante que la inscripción del  nombre de 
dominio no contraríe las normas vigentes sobre i )  abuso de publ icidad, i i )  
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los principios de competencia leal  y ét ica mercanti l ,  así i i i )  como derechos 
vál idamente adquir idos por terceros, norma que es transgredida por el 
primer solici tante. 
k) Que respecto a las normas sobre abuso de publ icidad, el  artículo 4 del 
Código Chileno de Ética Publici tar ia dispone que los avisos no deben 
contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por 
impl icación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan 
conducir al  consumidor a conclusiones erróneas, en especial  a: la letra F) 
derechos de autor y derechos de propiedad industr ial ,  como patentes, 
marcas comerciales, diseños y modelos y nombres comerciales”. 
l )  Que el  artículo 13 de este mismo cuerpo legal  señala que “ los avisos no 
deberán hacer uso injust i f icado del nombre o iniciales de cualquier f i rma, 
compañía, inst i tución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos 
no deberán aprovecharse del “goodwil l”  o imagen adquir ida que t iene el  
nombre comercial y/o símbolo de otra f irma o producto, o del “goodwil l ”  o 
imagen adquir ida por una compañía publ ici tar ia. 
m) Que si se asigna el nombre de dominio objeto de este conf l icto al 
primer sol icitante creará ciertamente toda clase de errores y confusiones 
en el  comercio, lo que debe evitarse única y exclusivamente con el 
otorgamiento del mismo a favor del segundo sol ici tante.  
n) Que es plenamente apl icable al caso en cuestión lo dispuesto en el  
Ti tulo Preliminar de la Polít ica Uniforme de Resolución de Conf l ictos de 
Nombres de Dominio, la cual  reconoce como aspecto fundamental para la 
resolución de dichos conf l ictos la ti tular idad de registros marcarios para el  
signo en cuestión. 
ñ) Que para acredi tar sus dichos el segundo sol ici tante acompañó los 
siguientes documentos:     
1. Un legajo con páginas extraídas del si t io web de la Of icina de Marcas 
Comerciales de Chile y Nic Chi le.  
2. Copia de los cert i f icados de inscripción de los nombres de dominio en 
Internet extraídos de la página de Internet de Nic Chi le. 
3. Copia de la escri tura de transferencia de estas marcas comerciales y 
nombres de dominio en internet, de Komatsu Chile S.A. a favor de 
Komatsu Reman Center Chi le S.A., otorgada con fecha 13 de junio del  año 
2008, ante el notario públ ico de Santiago don Patr icio 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 asignación de 
nombre de dominio por don Enrique Taverne Panatt,  en representación del 
segundo sol ici tante y tuvo por acompañados los documentos con ci tación. 
NOVENO:  Que como consta a fojas 73, con fecha 16 de diciembre de 
2008, este Tribunal Arbi tral declaró abierto el periodo de respuestas por el 
término de 05 días hábi les, venciendo en consecuencia el día martes 23 de 
diciembre del  2008. 
DÉCIMO: Que como consta a fojas 74, con fecha 23 de diciembre de 2008, 
doña Mindy Arr ieta Coderch, envío un escri to, por correo electrónico a este 
Tribunal,  haciendo presente algunos argumentos de mejor derecho sobre 
el nombre de dominio en disputa, sin embargo, no hizo la presentación 
material  correspondiente, tal  como lo exigen las Bases de Procedimiento 
acordadas por las partes, ni tal  presentación fue suscri ta ni electrónica ni 
en forma manuscri ta por sus eventuales autores, razones por las que no 
será 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  escri to de doña 
Mindy Arr ieta 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 resolvió ci tar a las partes a oír sentencia. 
 
TENIENDO PRESENTE :  
PRIMERO:  Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -
Reglamento NIC-CHILE- facul ta a cualquier interesado cuyos derechos 
estime afectados a presentar una sol ici tud competi t iva de idéntico nombre 
de dominio, con lo cual se genera un conf l icto que debe necesariamente 
resolverse por medio de un arbi traje. Lo anterior,  sin perjuicio que las 
partes logren un avenimiento o bien haya desist imientos de por medio. 
Siendo de esta manera que corresponde a un segundo sol ici tante o a los 
t i tulares de cuantas sol ici tudes competi t ivas hayan sido presentadas, 
acreditar un mejor derecho para ostentar la t i tular idad del nombre de 
dominio en disputa. 
SEGUNDO: Que,  el primer sol icitante 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 dic iembre de 2008, envió al correo 
electrónico de este Tribunal un escri to con argumentos de mejor derecho 
sobre el  nombre de dominio en cuestión,  sin hacer la presentación material 
en formato papel  como lo exigen las Bases de Procedimiento acordadas 
por las partes, ni tal  presentación fue suscri ta ni  electrónicamente ni en 
forma manuscri ta por sus eventuales autores, razones por las que no pudo 
ser  considerada por el tr ibunal,  en atención al respeto de mínimas 
exigencias de seguridad jurídica para las partes. En segundo lugar,  
afectando la personería para actuar por parte de la primera sol ici tante, 
debe hacerse presente que el documento enviado al correo electrónico del 
tr ibunal es aparentemente suscri to por doña Mindy Arr ieta Coderch y doña 
María Carol ina Astudi l lo Rivera,  personas naturales, constando en este 
procedimiento que el pr imer sol ici tante es una persona jurídica, no 
señalando en autos el  t ipo de representación que ostentan. 
TERCERO: Que, por el contrario, puede darse por acredi tado, por la 
prueba documental aportada, que el segundo sol ici tante efectúa un uso 
masivo de la expresión KAISEN, siendo contenida completamente en el 
nombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acredi tado 
en autos por la abundante prueba documental aportada por el segundo 
sol ici tante. En tal sentido se ha acredi tado que el  segundo sol ici tante 
posee varios registros marcarios y nombres de dominio que contienen la 
expresión Kaisen, lo que evidencia una conducta seria y concluyente del 
sol ici tante en atención a sol ici tar a las instancias administrat ivas y legales 
pert inentes su protección por tener comprometida con el la legít imos 
intereses comerciales.  
CUARTO: Que, así  las cosas sólo una de las partes del proceso, el 
segundo sol ici tante, ha acreditado un uso legít imo e intereses comerciales 
creados dignos de protección, mientras que el pr imer sol ici tante no ha 
presentado prueba alguna que pueda hacer est imar por parte del tr ibunal 
su sol ici tud competi t iva. 
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QUINTO: Que este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al 
primer sol ici tante puede l levar a confusión a los usuarios de Internet,  toda 
vez que la expresión KAISEN ,  contenida en el  nombre de dominio en 
cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de una página web 
relacionada con las act ividades comerciales vinculadas a KOMATSU 
REMAN CENTER CHILE S.A. y protegidas por las marcas comerciales y 
nombres de dominio Kaqize. 
SEXTO: Que la reglamentación que r ige el proceso ha sido oportunamente 
aceptada y/o noti f icada a las partes de esta causa, correspondiendo a 
cada una de el las ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio 
interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para 
el logro del propio interés-, concepto procesal  “que impide que se 
produzca la si tuación conocida como la absolución de la instancia o non 
l ikuet, que existía en el derecho romano, y en vi rtud de la cual,  si  no se 
acreditaban los hechos, el  juez estaba obl igado a sobreseer el proceso. 
Hoy en día, si  no se r inde prueba, el juez deberá dictar sentencia 
desfavorable contra el que no sobrel levó 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. 
SÉPTIMO: Que, el pr imer sol ici tante, ha guardado si lencio, por lo que a 
este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor 
derecho, aspecto en que puede atr ibuírsele responsabil idad,  ya que dada 
la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbi tradores, 
no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la 
secuela del juicio y,  además, de acuerdo a lo previsto en el  Reglamento 
Nic- Chi le la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida 
primera sol ici tante incurr ir  en gasto alguno. OCTAVO: Que, teniendo en 
cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia 
l ibertad para fal lar de los árbitros arbitradores,  tal  como se expresa en el 
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO 
XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja 
denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "…el árbi tro arbitrador está 
l lamado a fal lar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fal lar 
en contra de ley expresa, la errada  cal i f icación jurídica de un plazo,  si  
exist iere, no es suficiente para acoger un recurso de  queja en contra de la 
sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que el lo ocurra es 
menester que la sentencia sea inmoral ,  dolosa, manif iestamente inicua, 
absurda,  contradictoria, inintel igible, o imposible de cumplir" .  Han sido las 
máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el 
cumplimiento irrestr icto del  derecho sustantivo y las reglas que han regido 
el procedimiento los elementos que este tr ibunal ha tenido en cuenta al 
resolver. 
 
RESUELVO: 
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y 
equidad, apl icando el pr incipio de mejor derecho, asignar el  nombre de 
dominio <kaizenconsult ing.cl>, al segundo sol ici tante  Komatsu Reman 
Center Chi le S.A.,  Rut: 76.492.400-2. 
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Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo 
sol ici tante antes de la Audiencia de Conci l iación y Fi jación de las Bases 
del Procedimiento y,  por los cuales se ha emit ido la correspondiente boleta 
de honorarios profesionales. 
 
Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico f irmado electrónicamente 
para su inmediato cumplimiento. 
 
Notif íquese a los sol ici tantes por correo electrónico. 
 
 
 
 
 
Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbi tro Sistema 
de Controversias NIC-Chile.  
 
 
 
 
Autorizan las test igos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de 
identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, 
cédula de identidad 13.857.232-3. 
 


