Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio kaizensushi.cl
Oficio OF11300

VISTOS:

1.

Que con fecha 27 de mayo de 2009, INVERSIONES CHICUREO LIMITADA,
representado en calidad de contacto administrativo por don FRANCISCO JAVIER
RENARD MERINO, solicita la inscripcién del nombre de dominio kaizensushi.cl.
Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2009, KOMATSU REMAN CENTER
CHILE S.A., representado en calidad de contacto administrativo por dofia MARISOL
TAPIA G. y don ENRIQUE TABERNER PANATT, solicita igualmente la inscripcién
del mismo dominio kaizensushi.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de
este arbitraje;

Que mediante Oficio OF11300, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 23 de septiembre de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 2
de octubre de 2009, a las 11:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes,
Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y
por carta certificada;

Que con fecha 2 de octubre de 2009, se efectua el comparendo fijado para ese dia,
al que asiste, por una parte, don FRANCISCO JAVIER RENARD MERINO, quien
exhibe poder para representar al Primer Solicitante, INVERSIONES CHICUREO
LIMITADA vy, por otra, don ENRIQUE TAVERNE PANATT quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. v,
asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales
por el arbitro. Llamadas las partes a conciliacién, ésta no se produce, por lo que las
partes acuerdan las normas de procedimiento;

Que con fecha 20 de octubre de 2009, el Segundo Solicitante, KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A., consigné el saldo de los honorarios arbitrales
correspondientes, lo que se certifica mediante resolucién de fecha 22 de octubre de
2009;

Que con fecha 26 de octubre de 2009, don FRANCISCO JAVIER RENARD
MERINO, en representacion del Primer Solicitante, INVERSIONES CHICUREO
LIMITADA, hace su presentacion de asignacion del dominio kaizensushi.cl,
argumentando que desde que inscribié el nombre de dominio, éste se encuentra en
efectiva operacion ofreciendo servicios de alimentacion, especificamente sushi y
cocina de autor, lo que queda en evidencia al visitar la pagina Web del dominio
desde donde se puede descargar la carta con los productos gastronémicos que
ofrece, copia de la cual acompana.

INVERSIONES CHICUREQO LIMITADA desarrolla su actividad econémica en el
rubro de la alimentacién, para lo cual instalé un restaurante, denominado “KAIZEN”



Sushi — Pub & Delivery, que opera desde enero de 2009 hasta la fecha en el centro
comercial “Las Terrazas de Chicureo”, ubicado en la zona de Chicureo, comuna de
Colina, Santiago, habiendo desarrollado para esos fines una imagen corporativa
exclusiva, que en nada se parece a la del Segundo Solicitante, y que se ha utilizado
para dar a conocer en forma explicita y clara los servicios y productos que ofrece a
su publico objetivo, constituido por la comunidad que vive en el sector y que es
consumidora de sushi y cocina de autor.

El Primer Solicitante agrega que “Kaizen” Sushi — Pub & Delivery, se trata de un
proyecto que ha realizado todos los esfuerzos disponibles para que se desarrolle de
la mejor manera, en pos de que resulte sustentable en el largo plazo, para lo cual
proactivamente solicitd6 su marca comercial “KAIZEN” ante el Departamento de
Propiedad Industrial con fecha 22 de julio de 2009, bajo el N° 871.499, para
distinguir servicios de la clase 43 segun la clasificacién de Niza para estos efectos,
registro que se encuentra en tramite para ser otorgado a la sociedad INVERSIONES
CHICUREO LTDA.

El Primer Solicitante sefiala que esta convencido de que no hay razén alguna para
que exista un conflicto respecto de la marca ni el dominio en cuestion, por cuanto el
Segundo Solicitante, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A., desarrolla una
actividad econdmica relacionada con maquinaria para la mineria y productos afines,
habiendo realizado un vasto registro de la marca “KAIZEN” ante el Departamento
de Propiedad Industrial en las clases relacionadas con dicha actividad, incluyendo la
clase de establecimiento comercial, pero todas las cuales, incluyendo esta ultima,
dicen relacion con una actividad econémica que en nada se relaciona con la
gastronomia o servicios de alimentacién. Indica que por esta razdn, no existe en
este caso conflicto de identidad de coberturas en los bienes y servicios que ofrece el
Primer Solicitante a terceros, no pudiendo considerarse que exista tampoco una
competencia desleal ni practicas contrarias a la ética mercantil, asi como tampoco
que exista un aprovechamiento de la imagen corporativa del Segundo Solicitante
por parte del Primer Solicitante, descartando la posibilidad de que los servicios y
productos ofrecidos por este ultimo en el sitio Web de la referencia induzcan en
alguna forma a error o confusion al consumidor, toda vez que se trata de clases de
actividad econdémica y publico objetivo muy distintos.

El Primer Solicitante concluye que no existe razén para que se quite el dominio a
INVERSIONES CHICUREO LTDA. y se otorgue al Segundo Solicitante, toda vez
que:

o Debe respetarse el principio de “First filed, first served”;

J No se contraria en forma alguna la normativa, especialmente el articulo 4° de
NIC Chile, por cuanto no se abusa de ninguna manera de publicidad, compiten
legitima y éticamente en el mercado, y no vulneran en forma alguna derechos
del Segundo Solicitante;



J No existe motivo alguno para considerar riesgoso que el dominio en conflicto
induzca al consumidor a conclusiones erréneas, pues se trata de actividades y
publico objetivo que no tienen algo en comun;

J La inscripcion del dominio tampoco ha sido abusiva en forma alguna ni
realizada de mala fe. Al contrario, se hace un uso legitimo desde que fue
inscrito, lo que se puede constatar al visitar el mismo dominio, donde esta
claramente especificado que se trata de servicios de alimentacién, no teniendo
relacion alguna con la actividad econdémica que desarrolla el Segundo
Solicitante.

Que con fecha 26 de octubre de 2009, don ENRIQUE TAVERNE PANATT, en
representacion del Segundo Solicitante, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A,,
presenta su demanda de asignacion del dominio kaizensushi.cl, argumentando que
tanto esta empresa como KOMATSU 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
asimismo a través de numerosas marcas comerciales, entre ellas, “KAIZEN”,
constituyendo con respecto a cada signo una verdadera familia de marcas
comerciales.

KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. tiene una enorme conciencia para cada
signo distintivo que usa, preocupandose 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. Ha registrado ampliamente su signo
“KAIZEN” como marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial,
dependiente del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, para distinguir
productos y servicios de diversas clases, incluyendo, entre otros, los servicios de
comunicaciones por Internet comprendidos en Clase 38.

El Segundo Solicitante indica que la marca “KAIZEN” se encuentra inscrita bajo los
siguientes registros ante la referida Oficina de Marcas Comerciales, a saber:

J “KAIZEN”, Registros. N° 708.592 (etiqueta), N° 708.672 (etiqueta), N°
708.679 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004 y Registro N°
722.722 (denominativa), de fecha 12 de abril de 2005, que protegen
“‘comunicaciones de datos y mensajes por medio de Internet, World
Wide Web y otras bases de datos y redes de bases de datos
computacionales; transmision de informacion por medio de terminales de
computacion, satelital, fax, medios analogos u otros”, Clase 38.

L “KAIZEN”, Registros N° 708.581 (etiqueta), N° 708.673 (etiqueta), N°
708.680 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004 y Registro N°
722.720 (denominativa), de fecha 12 de abril de 2005, que protegen
“establecimiento comercial para la compra y venta de todos los
productos de las Clases 6, 7 y 12 en la Segunda Regién”.



J “KAIZEN”, Registros N° 708.582 (etiqueta), N° 708.681 (etiqueta), de
fecha 12 de noviembre de 2004; Registro N° 715.547 (etiqueta), de
fecha 20 de enero de 2005 y Registro N° 722.721 (denominativa), de
fecha 12 de abril de 2005, que protegen “establecimiento comercial para
la compra y venta de todos los productos de las Clases 6, 7 y 12 en la
Regién Metropolitana de Santiago”.

o “KAIZEN”, Registro N° 708.583 (etiqueta), N° 708.584 (denominativa),
N°708.667 (etiqueta) y N°708.674 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre
de 2004, que amparan “todos los productos de la Clase 6”.

o “KAIZEN”, Registros N° 708.585 (etiqueta), N° 708.586 (denominativa),
N°708.668 (etiqueta) y N°708.675 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre
de 2004, que amparan “todos los productos de la Clase 7”.

J “KAIZEN”, Registros N° 708.587 (etiqueta), N° 708.588 (denominativa),
N°708.669 (etiqueta) y N°708.676 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre
de 2004, que amparan “todos los productos de la Clase 12”.

o “KAIZEN”, Registros N° 708.589 (etiqueta), N° 708.590 (denominativa),
N°708.670 (etiqueta) y N°708.677 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre
de 2004, que distinguen “servicios de difusion de material publicitario
(folletos, prospectos impresos, muestras); servicios de difusion
(distribucion) de muestras; servicios de difusion de anuncios
publicitarios; servicios de publicidad; publicidad por correspondencia,
radiofénica y televisada; publicacion de textos publicitarios”, Clase 35.

o “KAIZEN”, Registros N° 708.591 (etiqueta), N° 708.671 (etiqueta), N°
708.678 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004 y Registro N°
715.544 (denominativa), de fecha 20 de enero de 2005, que protegen
“servicios de instalacién, reparacién y mantencion de componentes
hidraulicos y eléctricos de camiones mineros y equipos de apoyo para el
area de remanufactura de equipos industriales estacionarios, Clase 37”.

o “KAIZEN”, Registro N° 708.593 (etiqueta), N° 708.594 (denominativa),
de fecha 12 de noviembre de 2004; Registro N°718.721 (etiqueta) y N°
718.722 (etiqueta), de fecha 1 de marzo de 2005, que protegen
“servicios de maestranza en general; transformacién, mecanica y
quimica de materias organicas e inorganicas de productos de las Clases
6, 7 y 12; tratamiento de metales, cromado”, Clase 40.

Ademas, KOMATSU CHILE S.A. y KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A son

asignatarios de los siguientes nombres de dominio en Internet, inscritos en NIC
Chile, dependiente de la Universidad de Chile:

e kaizenchile.cl, de fecha 25 de junio de 2008.



e kaizencorp.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

e kaizengroup.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

e kaisengroup.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

e kaisen.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

e kaizzen.cl, de fecha 27 de junio de 2008.

e grupokaisen.cl, de fecha 27 de junio de 2008.

e kaizenst.cl, de fecha 5 de mayo de 2008.

e kaizensolution.cl, de fecha 13 de mayo de 2008.

e kaizenconsulting.cl, de fecha 18 de agosto de 2008.
e consultorakaizen.cl, de fecha 25 de marzo de 2009.
e kaizen-ltda.cl, de fecha 25 de marzo de 2009.

El Segundo Solicitante hace presente 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., como asimismo los nombres
de dominio en Internet también fueron cedidos a favor de la sociedad indicada, todo
ello en conformidad con la escritura publica de compraventa de estos bienes
otorgada con fecha 13 de junio del afio 2008 ante el notario publico de Santiago don
Patricio Zaldivar Mackenna.

El Segundo Solicitante considera que el nombre de dominio kaizensushi.cl no sélo
constituye una infraccion marcaria en consideracion 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 Cddigo Civil. A su vez, indica el
Segundo Solicitante que el término “ en el nombre de dominio objeto de esta
demanda, no le otorga mayor novedad ni distintividad alguna, y més aun en este
caso particular viene a inducir mayormente a confusién o engafo en el comercio, de
modo que dicho término es mas apropiado que sea usado por KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A.

El Segundo Solicitante afiade que la relacién entre nombres de dominio e
inscripcion de marcas comerciales es manifiesta, y ello es reconocida en diversos
instrumentos que corresponden considerar y aplicar en estos autos, como el
Dictdamen N° 1.127 de la ex Comision Preventiva Central, de fecha 28 de julio de
2000, que en lo pertinente sefala: “Si bien la funcion natural de los nombres de



dominio es el de una direccion electronica que permite a los usuarios de Internet
localizar terminales informaticos conectados a la red, de manera simple y rapida,
dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de caracter
distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una existencia complementaria
como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les
relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o
con sus productos o servicios”.

El Segundo Solicitante argumenta que al ser los nombres de dominio una modalidad
de identificacion de los usuarios en la red, éstos cumplen funciones claramente
publicitarias, pero 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
qgue se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en
sectores de actividad diferentes y/o en territorio distintos, respectivamente. Estas
caracteristicas de los nombres de dominio, mas el hecho que no se exige su uso,
han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales
existentes en el mundo fisico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se
encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial.
Lo anterior, para el Segundo Solicitante, es plenamente aplicable a este caso,
puesto que KOMATSU CHILE S.A. es titular de la familia de marcas comerciales
“KAIZEN”, en tramite de 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 inclusion del término “SUSHI” al signo “KAIZEN” no es suficiente
para estimar que el Primer Solicitante tenga un mejor derecho.

El Segundo Solicitante hace presente el articulo 14 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que dispone que es
responsabilidad de todo solicitante que la inscripcion del nombre de dominio no
contrarie las normas vigentes sobre i) abuso de publicidad, ii) los principios de
competencia leal y ética mercantil, asi como iii) derechos validamente adquiridos por
terceros, norma que es transgredida por el Primer Solicitante, a juicio de KOMATSU
REMAN CENTER CHILE S.A. A su vez, 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 declaracion o presentacion visual que
directamente o por implicacion, omision, ambigliedad o pretension 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”. Ademas, el articulo 13 de
este mismo cuerpo legal sefiala que “los avisos no deberan hacer uso injustificado
del nombre o iniciales de cualquier firma, compania, institucion, 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
“gooawill” o imagen adquirida por una comparnia publicitaria.”

KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. sefala respecto a los principios de
competencia leal y ética mercantil mencionados en la disposicion del articulo 14,
que tienen por objeto encausar el comportamiento de los diversos agentes
mercantiles, y que si bien no existe un catadlogo de conductas, hay que tener



presente que el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
vigente en nuestro pais desde el 30 de septiembre de 1991, en su articulo 10,
establece que constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Ademas agrega que
en particular deberan prohibirse “(1) cualquier acto capaz de crear una confusion,
por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor, (2) las aseveraciones falsas, en el
ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor (3) las indicaciones o
aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico
a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en
el empleo o la cantidad de los productos.” En virtud de estas disposiciones, el
Segundo Solicitante, hace ver que si se asigna el nombre de dominio en conflicto al
Primer Solicitante, creara ciertamente toda clase de errores y confusiones en el
comercio, lo que debe evitarse Unica y exclusivamente con el otorgamiento del
mismo a favor de KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.

El Segundo Solicitante agrega que respecto al articulo 14, ni siquiera es necesario
detenerse en el tercer punto, relacionado con que se contrarien derechos
validamente adquiridos, puesto que la marca comercial “KAIZEN”, goza de
proteccion constitucional y legal de acuerdo con nuestro ordenamiento juridico,
debiendo ser resguardada a través del rechazo a registro del nombre de dominio
kaizensushi.cl a nombre de otra persona.

KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. esgrime que es plenamente aplicable al
caso en cuestiéon lo dispuesto en el Titulo Preliminar de la Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio, la cual reconoce como aspecto
fundamental para la resolucion de dichos conflictos la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion. En efecto, senala textualmente que “se
consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de
nombres de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente
similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos’. Ademas, segun el Segundo Solicitante, el Primer
Solicitante debid haber cumplido expresamente con las Declaraciones expuestas en
el articulo 2 de la referida Politica Uniforme, que sefala que mediante el acto de
solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservacion o renovacién de un
registro de nombre de dominio se debe declarar y garantizar al registrador (NIC
CHILE) que: a) las declaraciones que ha efectuado el peticionario en su acuerdo de
registro son completas y exactas; b) que a su leal saber y entender, el registro del
nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero, y
es al peticionario a quien le corresponde determinar si su registro de nombre de
dominio infringe o viola los derechos de un tercero, cosa que en definitiva no hizo, lo
que en definitiva perjudica y lesiona grave y enormemente los derechos de
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.

A juicio del Segundo Solicitante, no se puede aceptar ni tolerar que terceros
inscriban y/o soliciten su marca comercial como nombre de dominio en 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



cuelguen de su prestigio, puesto que ello vulnera sus derechos de propiedad
industrial protegidos y garantizados por nuestra Carta Fundamental y demas
disposiciones legales vigentes sobre la materia, como asimismo su inscripcion a
nombre de éstos sélo induce a errores y confusiones en el comercio, lo que debe
ser evitado a través del rechazo de este nombre de dominio y su correspondiente
inscripcién a nombre de el Segundo Solicitante;

Que por resolucion de fecha 30 de diciembre de 2009, se provee el escrito
presentado con fecha 26 de octubre de 2009 por don FRANCISCO JAVIER
RENARD MERINO, en representacién del Primer Solicitante, INVERSIONES
CHICUREO LIMITADA. A su vez, se provee el escrito presentado con fecha 26 de
octubre de 2009 por don ENRIQUE TAVERNE PANATT, en representacion del
Segundo Solicitante, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A., dandose traslado
reciproco de las demandas arbitrales correspondientes a las partes, lo que se
notifica por correo electrénico;

Que con fecha 7 de enero de 2010, don FRANCISCO JAVIER RENARD MERINO,
en representaciéon del Primer Solicitante, INVERSIONES CHICUREO LIMITADA,
evacua el traslado conferido, solicitando se tengan presentes los argumentos
esgrimidos en su presentacion de fecha 26 de octubre de 2009, por cuanto por si
sola responde a la demanda presentada por el Segundo Solicitante, y agrega que
junto con reconocer que no son pocas las clases en que KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A. ha registrado la marca “KAIZEN” ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, ex Departamento de Propiedad Industrial, ninguna de éstas
dice relaciéon con los “servicios de alimentacion, restauracién, etc.” incluidas en la
clase 43, clase en que si esta solicitada la inscripcion por parte de INVERSIONES
CHICUREO LIMITADA con fecha 22 de julio de 2009, por lo que ambas actividades
no se encuentran en conflicto en la Web ni en el mercado objetivo. En este mismo
sentido, hace presente, que si bien la clase 38 se refiere a “telecomunicaciones”, en
modo alguno la actividad de comercializacion de comida de KAIZEN SUSHI se
encuentra en conflicto con la relacionada a la actividad minera de KOMATSU
REMAN CENTER CHILE S.A., por lo que no puede inducirse a los publicos
objetivos a confusién, pudiendo coexistir ambas empresas litigantes en el mercado.

INVERSIONES CHICUREO LIMITADA considera impresionante la extensién del
listado de dominios que KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. ha inscrito en
NIC Chile utilizando la denominacion “KAIZEN”; sin embargo, indica que cabe
preguntarse cuantos de ellos se encuentran operativos en la practica, ya que de no
estar operativos, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. estaria contraviniendo la
reglamentacion de NIC Chile que especifica las causas de revocaciones de
dominios, especificamente en los items relacionados con la buena fe al inscribir un
dominio, que dice textualmente: “Que el asignatario del dominio demuestre que lo
esta utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencion auténtica
de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre”, cuestion que en este caso mas bien
parece un intento por acaparar todos los dominios relacionados a una marca, sin la
intencion real de utilizarlos, afectando en este caso negativamente a
emprendedores y PYMES que si quieren hacer un uso legitimo para un desarrollo
comercial, que en nada entorpece la actividad comercial de KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A.



El Primer Solicitante sefala que ninguno de los dominios inscritos por KOMATSU
REMAN CENTER CHILE S.A., a los que hace alusion en la demanda de oposicion
interpuesta, se encuentran operativos, a saber:

o kaizenchile.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

o kaizencorp.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

J kaizengroup.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

o kaisengroup.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

o kaisen.cl, de fecha 25 de junio de 2008.

o kaizzen.cl, de fecha 27 de junio de 2008.

J grupokaisen.cl, de fecha 27 de junio de 2008.

o kaizenst.cl, de fecha 5 de mayo de 2008.

L kaizensolution.cl, de fecha 13 de mayo de 2008.

o kaizenconsulting.cl, de fecha 18 de agosto de 2008.

o consultorakaizen.cl, de fecha 25 de marzo de 2009.

o kaizen-ltda.cl, de fecha 25 de marzo de 2009.
INVERSIONES CHICUREO LIMITADA sefala que no es aplicable a este caso el
articulo 28 letra a) de la Ley 19.039 como acusa el Segundo Solicitante, por cuanto
en ningun caso se hace un uso malicioso de la marca y menos para productos
relacionados, pues como se ha planteado anteriormente, se trata de productos y
servicios que no tienen relaciébn alguna entre ellos, toda vez que ésta dice
textualmente: “a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca
igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o
establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados
con aquellos que comprende la marca registrada.”
El Primer Solicitante hace presente que el término “SUSHI” del nombre de dominio
materia de autos, es muy distintivo y aclaratorio para el puablico objetivo, pues queda
muy claro que no se trata de productos ni servicios relacionados con la mineria, sino
con servicios de alimentacién y gastronomia.
Respecto al articulo 14 del reglamento de NIC Chile, el Primer Solicitante considera
que de ningun modo ha vulnerado alguna de las exigencias de ese u otro articulo,

pues en ninguna forma se ha abusado de publicidad ni vulnerado la ética mercantil,
por cuanto se trata de rubros comerciales totalmente distintos, siendo utilizada la



denominacion kaizensushi.cl y su respectivo dominio exclusivamente para la
comercializacion de comida, haciendo uso del legitimo derecho que tiene
INVERSIONES CHICUREO LTDA. para vender alimentos en un restaurant, que en
nada se relaciona con el producto, servicio ni mercado objetivo del Segundo
Solicitante. Asimismo, en vista de los planteamientos de KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A., considera necesario insistir en que el uso de la marca
“KAIZENSUSHI”, su publicidad, los productos o servicios que INVERSIONES
CHICUREO LTDA. ofrece, en forma alguna instan a confusién al consumidor, por
cuanto se tratan de actividades econdémicas completamente diferentes, no
existiendo razén alguna para que no puedan coexistir pacificamente en el mercado.

El Primer Solicitante sefala, respecto del tercer punto al que hace alusion
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A., que es importante enfatizar que la
denominacion “KAIZEN” fue solicitada por INVERSIONES CHICUREO LTDA. con
fecha 22 de julio de 2009 y hoy se encuentra en tramite ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial para servicios de la clase 43, clase en la que es competente la
actividad econdémica de esta empresa, que no es otra que la de “servicios de
alimentacién y/o restauracion”, y la cual no ha solicitado el Segundo Solicitante, toda
vez que no es una clase que tenga relacion alguna con su actividad econémica y/o
mercantil. Por todo esto, no es efectivo que INVERSIONES CHICUREOQO LTDA. haya
vulnerado los derechos del Segundo Solicitante , sino que ha hecho un legitimo uso
de una denominacion, debidamente registrada tanto en NIC Chile como en el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en un rubro que no guarda relacion
alguna con la actividad de KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.

Por ultimo, el Primer Solicitante, indica que esta convencido que ninguno de los
argumentos de KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. son efectivos o atingentes
para este caso, por lo que no existe razoén alguna para que se le quite el dominio y
se otorgue al Segundo Solicitante, en particular porque:

J Debe respetarse el principio de “First filed, first served’

J No se contraria en forma alguna la normativa, especialmente el articulo
4° de la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL de NIC Chile, por cuanto no se abusa de
ninguna manera de publicidad, compiten legitima y éticamente en el
mercado, y no vulneran en forma alguna los derechos del Segundo
Solicitante.

o No existe motivo alguno para considerar riesgoso que el dominio en
conflicto induzca al consumidor a conclusiones erroneas, pues se trata
de actividades y publico objetivo que no tienen algo en comdn.

INVERSIONES CHICUREO LIMITADA concluye que la inscripcion del dominio
kaizensushi.cl tampoco ha sido abusiva en forma alguna ni realizada de mala fe,
puesto que al contrario, se hace un uso legitimo desde que fue inscrito, lo que se
puede constatar al visitar el mismo dominio, donde esta claramente especificado
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10.

que se trata de servicios de alimentacién, no teniendo relaciéon alguna con la
actividad econémica que desarrolla el Segundo Solicitante;

Que por resolucion de fecha 15 de enero de 2010, se provee el escrito presentado
con fecha 7 de enero de 2010 por don FRANCISCO JAVIER RENARD MERINO, en
representacion del Primer Solicitante, INVERSIONES CHICUREO LIMITADA, lo que
se notifica por correo electrénico;

Que con fecha 22 de enero de 2010, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
qgue es notificada a las partes por correo electrdnico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que INVERSIONES CHICUREO LIMITADA senala que se dedica al rubro de la
alimentacioén, siendo duefo de un restaurante denominado “KAIZEN”, el cual opera
desde enero de 2009 hasta la fecha en el centro comercial “Las Terrazas de
Chicureo”, ubicado en la zona de Chicureo, comuna de Colina, Santiago;

Que, a su vez, el Primer Solicitante desarrollé para el mencionado restaurante una
imagen corporativa exclusiva que se ha utilizado para dar a conocer los servicios y
productos que ofrece a su publico objetivo, constituido por la comunidad que vive en
el sector y que es consumidora de sushi y cocina de autor;

Que, ademéds de pedir el nombre de dominio kaizensushi.cl objeto de este litigio,
INVERSIONES CHICUREO LTDA. ha acreditado haber solicitado la marca
comercial “KAIZEN” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 22
de julio de 2009, bajo el N° 871.499, para distinguir servicios de “restaurant y bar” de
la clase 43;

Que INVERSIONES CHICUREO LIMITADA indica que desde que solicitd el nombre
de dominio kaizensushi.cl, éste se encuentra en operacion ofreciendo servicios de
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alimentacién, especificamente sushi y cocina de autor, lo que acredita mediante las
copias impresas de cada una de las paginas Web correspondientes;

Que, por otro lado, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. indica que su empresa
ofrece y comercializa principalmente maquinarias y servicios relacionados con la
gran mineria, ya sea a través de su principal marca comercial, “KOMATSU”, como
asimismo a través de numerosas otras marcas comerciales, entre ellas, “KAIZEN”;

Que mediante los documentos acompanados por el Segundo Solicitante, y no
objetados por el Primer Solicitante, KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A. ha
acreditado ser titular — ya sea directamente, o a través de su filial KOMATSU CHILE
S.A., de diversos registros de la marca “KAIZEN”, a saber, Registros. N° 708.592
(etiqueta), N° 708.672 (etiqueta), N° 708.679 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre
de 2004 y Registro N° 722.722 (denominativa), de fecha 12 de abril de 2005, que
protegen “comunicaciones de datos y mensajes por medio de Internet, World Wide
Web y otras bases de datos y redes de bases de datos computacionales;
transmision de informacién por medio de terminales de computacion, satelital, fax,
medios analogos u otros”, Clase 38; “KAIZEN”, Registros N° 708.581 (etiqueta), N°
708.673 (etiqueta), N° 708.680 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004 y
Registro N° 722.720 (denominativa), de fecha 12 de abril de 2005, que protegen
“establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las
Clases 6, 7 y 12 en la Segunda Region”; “KAIZEN”, Registros N° 708.582
(etiqueta), N° 708.681 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004; Registro N°
715.547 (etiqueta), de fecha 20 de enero de 2005 y Registro N° 722.721
(denominativa), de fecha 12 de abril de 2005, que protegen “establecimiento
comercial para la compra y venta de todos los productos de las Clases 6, 7y 12 en
la Region Metropolitana de Santiago”; “KAIZEN”, Registro N° 708.583 (etiqueta), N°
708.584 (denominativa), N° 708.667 (etiqueta) y N° 708.674 (etiqueta), de fecha 12
de noviembre de 2004, que amparan “todos los productos de la Clase 67;
“KAIZEN”, Registros N°708.585 (etiqueta), N° 708.586 (denominativa), N° 708.668
(etiqueta) y N°708.675 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004, que amparan
“todos los productos de la Clase 77; “KAIZEN”, Registros N° 708.587 (etiqueta), N°
708.588 (denominativa), N° 708.669 (etiqueta) y N° 708.676 (etiqueta), de fecha 12
de noviembre de 2004, que amparan “todos los productos de la Clase 127
“KAIZEN”, Registros N°708.589 (etiqueta), N° 708.590 (denominativa), N° 708.670
(etiqueta) y N° 708.677 (etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004, que
distinguen “servicios de difusion de material publicitario (folletos, prospectos
impresos, muestras); servicios de difusion (distribucion) de muestras; servicios de
difusibn de anuncios publicitarios; servicios de publicidad; publicidad por
correspondencia, radiofonica y televisada; publicacién de textos publicitarios”, Clase
35; “KAIZEN”, Registros N° 708.591 (etiqueta), N° 708.671 (etiqueta), N° 708.678
(etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004 y Registro N° 715.544 (denominativa),
de fecha 20 de enero de 2005, que protegen “servicios de instalacién, reparacion y
mantencién de componentes hidraulicos y eléctricos de camiones mineros y equipos
de apoyo para el area de remanufactura de equipos industriales estacionarios,
Clase 37”7 y “KAIZEN”, Registro N° 708.593 (etiqueta), N° 708.594 (denominativa),
de fecha 12 de noviembre de 2004; Registro N° 718.721 (etiqueta) y N° 718.722
(etiqueta), de fecha 1 de marzo de 2005, que protegen “servicios de maestranza en

12



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

general; transformaciéon, mecanica y quimica de materias organicas € inorganicas
de productos de las Clases 6, 7 y 12; tratamiento de metales, cromado”, Clase 40;

Que ninguna de las marcas “KAIZEN” de propiedad del Segundo Solicitante dice
relaciéon con los “servicios de alimentacién, restauracién, etc.” incluidas en la clase
43, clase en que si esta solicitada la inscripcion de la misma marca por parte de
INVERSIONES CHICUREO LIMITADA;

Que, ademas, KOMATSU CHILE S.A. y KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A
son asignatarios de los nombres de dominio: kaizenchile.cl, kaizencorp.cl,
kaizengroup.cl, kaisengroup.cl, kaisen.cl, kaizzen.cl, grupokaisen.cl,
kaizenst.cl, kaizensolution.cl, kaizenconsulting.cl, consultorakaizen.cl y
kaizen-ltda.cl;

Que el Segundo Solicitante considera que el nombre de dominio kaizensushi.cl no
solo constituye una infracciébn marcaria dada la existencia del signo “KAIZEN” de su
propiedad en la clase 38, puesto que estima que los mismos son practicamente
idénticos, sino que agrega que, ademas, vulnera disposiciones legales de rango
constitucional que protegen estos privilegios. A su vez, indica el Segundo Solicitante
que el término “SUSHI” en el nombre de dominio de autos, no le otorga mayor
novedad ni distintividad, e incluso induce a confusién o engaro en el comercio, de
modo que dicho término es méas apropiado que sea usado por KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A;;

Que la palabra “KAIZEN” corresponde a una expresion de origen japonés utilizada
en diversos idiomas, cuya traduccién al castellano mas comun es "mejora continua”
0 "mejoramiento continuo”, de tal forma que no corresponde a una expresion
inventada por alguno de los solicitantes;

Que, ademas, la palabra “KAIZEN” forma parte de marcas comerciales registradas a
nombre de terceros, tales como: “KAIZEN INSTITUTE” Registro N° 742.893 y
“KAIZENSCHOOL” Registro N° 578.876 como, asimismo, de nombres de dominio
asignados a terceros, tales como adokaizen.cl, kaizencapacitacion.cl,
kaizenconsultores.cl, kaizenla.cl y kaizenschool.cl;

Que, por consiguiente, el Segundo Solicitante no puede alegar tener derechos
exclusivos o excluyentes sobre la expresion “KAIZEN”;

Que, ademas, el mismo nombre de dominio kaizen.cl, que corresponde en forma
integra a la marca del Segundo Solicitante, estd registrado a nombre de
SERVICIOS EDUCACIONALES KAIZENSCHOOL LIMITADA, desde el 6 de
septiembre de 2000. Al respecto, es necesario hacer presente que si bien en su
oportunidad la empresa KOMATSU CHILE S.A. - empresa que el Segundo
Solicitante indica esta relacionada con €l — demandoé la revocacion de este dominio,
dicha demanda fue desechada, manteniéndose la asignacién a nombre del actual
titular. En el quinto considerando de la sentencia dictada con fecha 14 de mayo de
2007 por el juez arbitro sefor Oscar Andrés Torres Zagal, se indica: “Que
corresponde considerar que la demandante [KOMATSU CHILE S.A.] es una
empresa transnacional conocida en el giro de comercializacion de maquinarias para
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17.

18.

la industria minera a nivel nacional e internacional, en cambio la demandada
[SERVICIOS EDUCACIONALES KAIZENSCHOOL LIMITADA], es una empresa
nacional que ofrece servicios de administracion a empresas del sector educacion,
razon por la cual no existe identidad de coberturas en los bienes y servicios que
ofrecen a terceros, por lo que no se puede considerar que exista una competencia
desleal, ni practicas contrarias a la ética mercantil entre las partes en litigio, ni que
exista un aprovechamiento de la imagen corporativa de la demandante por parte de
la demandada, a causa de la titularidad del registro que se pretende revocar por la
actora. Por ello, no se divisan obstaculos para que no puedan coexistir
pacificamente en el mercado, las marcas y productos de la demandante con el
nombre de dominio y servicios que ofrece la demandada en su sitio Web, sin que se
induzca a error o confusion en el publico consumidor de productos y servicios, que
como ya se sefnald son de distinta clase y para distintos destinatarios.” Esta
argumentacién dada por el mencionado sentenciador, es también aplicable al
presente caso, por cuanto si bien en la demanda de revocacion la demandada
correspondia a “una empresa nacional que ofrece servicios de administracion a
empresas del sector educacion”, en este caso el Primer Solicitante es una empresa
del rubro de la alimentacién, que opera desde enero de 2009 un restaurant
denominado “KAIZEN”. En consecuencia, el giro del Primer Solicitante no tiene
nada que ver con el del Segundo Solicitante, que corresponde al de
“comercializacién de maquinarias para la industria minera”, por lo que tampoco se
divisarian obstaculos para la coexistencia de las marcas y nombres de dominio del
Segundo Solicitante con la marca que utiliza el Segundo Solicitante y el nombre de
dominio objeto de este arbitraje;

Que en vista de los antecedentes que constan en este expediente, no se advierte
cémo el Primer Solicitante podria estar transgrediendo el articulo 14 de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
puesto que no se ha acompanado prueba alguna que acredite que INVERSIONES
CHICUREO LIMITADA haya abusado de publicidad, contravenido los principios de
competencia leal y de ética mercantil o los derechos vélidamente adquiridos por
terceros. Tampoco puede apreciarse que el Primer Solicitante se esté aprovechando
del prestigio del Segundo Solicitante, dado que los servicios que éste presta no
tienen relacién alguna con los del Primer Solicitante;

Que si bien el dominio kaizensushi.cl de autos efectivamente incluye la expresion
“KAIZEN”, que corresponde en forma exacta a la marca de KOMATSU REMAN
CENTER CHILE S.A., el dominio pedido no es idéntico o confusamente similar a la
marca del Segundo Solicitante, al estar éste compuesto por dos términos, a saber,
la palabra “KAIZEN”, sobre la cual el Segundo Solicitante no tiene derechos
exclusivos, y la palabra “SUSHI”, que alude al tipo de comida preparada y servida
en el restaurant de propiedad del Primer Solicitante. Al respecto, este sentenciador
estd de acuerdo con lo sefalado por el Primer Solicitante, en el sentido de que el
término “SUSHI” del nombre de dominio en conflicto es aclaratorio para el publico
objetivo, pues deja en evidencia que el dominio no es ni sera usado en relacion a
productos o servicios relativos a la mineria, sino que con servicios de alimentacién y
gastronomia;
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19. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

20. Que en el caso de autos, es evidente que el uso que pretende darle el Primer
Solicitante al nombre de dominio kaizensushi.cl, no tiene relacién alguna con los
productos y servicios amparados por los registros marcarios del Segundo
Solicitante. Por consiguiente, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos
valer por INVERSIONES CHICUREO LIMITADA, y atendiendo muy especialmente a
los principios de prudencia y equidad, este arbitro ha llegado a la conviccién de que
al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignense los nombres de dominio kaizensushi.cl al Primer Solicitante, INVERSIONES
CHICUREO LIMITADA, RUT N¢ 76.931.810-0.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.
Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez

Santiago, 22 de febrero de 2010.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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