FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO <KAIZZEN.CL>

- Rol 7357 -

Santiago, 4 de julio de 2007

VISTO:

PRIMERO: Que por 07357 de fecha 28 de marzo de 2007, el Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito
la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del
nombre de dominio <kaizzen.cl>.

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

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio son parte en esta causa como primer
solicitante Raul José Saavedra Astete, Rut 10.513.324-3, Ventisquero 1939,
Pefalolen, Santiago, y como segundo solicitante Komatsu Chile S. A. Rut 96.843.130-
7, contacto administrativo Enriqgue Taverne P; Marisol Tapia G., direccién postal
Avda. Ameérico Vespucio 0631, Quilicura, Santiago.

CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia lunes 16 de abril de 2007, a las 10:20 horas en la sede del
tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistio don Enrique Taverne Panatt, abogado,
en representacion del segundo solicitante no hubo conciliacién, acordandose las
Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 11, con fecha 18 de abril de dos mil siete, se declaré abierto el
Periodo de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

SEPTIMO: Que, a fojas 12, con fecha 15 de abril de 2007, don Enrique Taverne
Panatt, en representacién del segundo solicitante, presenté escrito de mejor
derecho por la asignacion del nombre de dominio <kaizzen.cl>, por los argumentos
que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, KOMATSU CHILE S.A. es una de las entidades empresariales de mayor
renombre y relevancia a nivel nacional, latinoamericana y mundial, que ofrece y
comercializa principalmente maquinarias y servicios relacionados con la mineria, ya
sea a través de su principal marca comercial, KOMATSU, como asimismo a través de
numerosas marcas comerciales, entre ellas, KAIZEN.

b. Que, respecto de cada signo distintivo que usa, 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 infraccién marcaria frente a denominaciones inscritas por terceros.

c. Que, su representada ha registrado su signo KAIZEN como marca comercial ante el
Departamento de Propiedad Industrial, incluyendo los servicios de comunicaciones
por Internet comprendidos en la Clase 38. La marca KAIZEN se encuentra inscrita
bajo los siguientes registros ante la referida Oficina de Marcas Comerciales, a saber:
1. N° 708.592(etiqueta), 708.672(etiqueta), 708.679(etiqueta), de fecha 12 de
noviembre de 2004 y 722.722(denominativa), de fecha 12 de abril de 2005, clase 38.
2. N° 708.581(etiqueta), 708.673(etiqueta), 708.680(etiqueta), de fecha 12 de
noviembre de 2004 y 722.720(denominativa), de fecha 12 de abril de 2005, que
protegen productos de las Clases 6, 7y 12 en la Segunda Region”.

3. N° 708.582(etiqueta), 708.681(etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004;
715.547(etiqueta), de fecha 20 de enero de 2005 y 722.721(denominativa), de fecha



12 de abril de 2005, que protegen productos de las Clases 6, 7 y 12 en la Region
Metropolitana de Santiago™.

4. Ne 708.583(etiqueta), 708.584(denominativa), 708.667(etiqueta) y
708.674(etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004, productos de la Clase 6”.

5. N° 708.585(etiqueta), 708.586(denominativa), 708.668(etiqueta) y
708.675(etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004, productos de la Clase 7”.

6. Ne 708.587(etiqueta), 708.588(denominativa), 708.669(etiqueta) y
708.676(etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004, productos de la Clase 12”.

7. N° 708.589(etiqueta), 708.590(denominativa), 708.670(etiqueta) y
708.677(etiqueta), de fecha 12 de noviembre de 2004, Servicios Clase 35”.

8. N° 708.591(etiqueta), 708.671(etiqueta), 708.678(etiqueta), de fecha 12 de
noviembre de 2004 y 715.544(denominativa), de fecha 20 de enero de 2005, servicios
Clase 37”.

9.N° 708.593(etiqueta), 708.594(denominativa), de fecha 12 de noviembre de 2004;
718.721(etiqueta) y 718.722(etiqueta), de fecha 1 de marzo de 2005, que protegen
servicios de las Clases 6, 7y 12,Clase 40”.

d. Que, el hecho de solicitarse el nombre de dominio kaizzen.cl no sélo constituye
una infraccién marcaria en consideracion a la existencia del signo KAIZEN en Clase
38, a la luz del articulo 28 de la ley 19.996 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
nameros 24 y 25 de nuestra Carta Fundamental, como asimismo el articulo 584 del
Cadigo Civil.

e. Que, la inclusién de una letra Z en el nombre de dominio no le otorga mayor
novedad ni originalidad alguna, y mas aun en este caso particular viene a inducir
mayormente a confusién o engafio en el comercio, de modo tal que a quien le
corresponde inscribir y usar el nombre de dominio de autos es a KOMATSU CHILE S.A.
f. Que, la relacién entre nombres de dominio e inscripcién de marcas comerciales es
manifiesta, y ello es reconocido en diversos instrumentos entre los cuales se pueden
mencionar lo dispuesto en el Dictamen N° 1.127 de la ex Comision Preventiva
Central, de fecha 28 de julio de 2000, que sefiala entre otras cosas “Si bien la
funcion natural de los nombres de dominio es el de una direccién electrénica que
permite a los usuarios de Internet localizar terminales informéticos 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...”

g. Que, por 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/o0 en territorio distintos, respectivamente.

h. Que, el articulo 14 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio bajo el .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 iii) como derechos validamente adquiridos por terceros, norma que es
transgredida por el primer solicitante.

i. Que, el articulo 4 del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria dispone que “los avisos
no deben contener ninguna declaraciéon o presentacién visual que directamente o por
implicacion, omisiéon, ambigiiedad o pretension exagerada, puedan conducir al
consumidor a conclusiones errdneas, en especial a: la letra F) derechos de autor y
derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, disefios y
modelos y hombres comerciales”



j. Que, el articulo 13 de este mismo cuerpo legal sefiala que “los avisos no deberan
hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compafiia,
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”

k. Que, el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, vigente en
nuestro pais desde el 30 de septiembre de 1991, en su articulo 10 establece entre
otras cosas 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 o
la cantidad de los productos™.

I. Que, si se asigna el nombre de dominio objeto de este conflicto al primer
solicitante creara ciertamente toda clase de errores y confusiones en el comercio, lo
gue debe evitarse Unica y exclusivamente con el otorgamiento del mismo a favor de
Komatsu Chile S.A.

m. Que, el Titulo Preliminar de la Politica Uniforme de Resolucién 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, sefiala 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™.

n. Que, el Sr. arbitro don Oscar Torres Zagal, de fecha 24 de noviembre de 2005,
acogio la oposicion deducida y concedié en definitiva el nombre de dominio en
Internet “KAIZENCHILE.CL” a favor de Komatsu Chi le S.A., en la cual se reconocio el
mejor derecho que tiene su representada sobre KAIZEN en consideracion al registro
de la misma como marca comercial y a su uso efectivo en el mercado nacional para
sus productos.

0. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafié con citacién los
siguientes documentos:

1. Copia del Poder Especial, para representar a la firma Komatsu Chi le S.A.

2. Copia simple de patente profesional de abogado al dia.

3. Copia de la sentencia arbitral dictada por el juez arbitro don Oscar Torres Zagal,
de fecha 24 de noviembre de 2007, mediante la cual se acogi6 la demanda de
oposicién respecto del nombre de dominio en Internet “KAIZENCHILE.CL”,
concediéndose su registro a favor de Komatsu Chile S.A.

4-. Un legajo con péginas extraidas del sitio Web de la Oficina de Marcas Comerciales
de Chile, que acredita que su mandante es duefio de la marca comercial KAIZEN en
diferentes Clases, incluyendo Clase 38, y que se refieren precisamente a los registros
individualizados anteriormente.

OCTAVO: Que, a fojas 65, con fecha 8 de mayo de 2007, este Tribunal tiene por
presentada la demanda arbitral interpuesta por don, Enrique Taverne Panatt en
representacion del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos
correspondiente.

NOVEVO: Que, a fojas 66, con fecha 23 de mayo de 2007 se declar6 abierto, el
periodo de respuestas correspondientes por el término de cinco dias habiles
apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia
procesal.



DECIMO: Que, a fojas 67 con fecha 4 de junio de 2007, este Tribunal Arbitral resolvié
citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que
el segundo solicitante efectia un uso de la expresion “KAIZEN”, constituyendo
ademas dicha expresion en su totalidad un elemento integral del nombre de dominio
disputado en autos. Ademas es titular de un sinnimero de marcas registradas con la
misma expresion para distinguir una serie de productos y servicios, lo que quedd
acreditado por la profusa prueba documental aportada.

SEGUNDO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer
solicitante puede llevar a confusion a los consumidores y usuarios de Internet, toda
vez que la oferta de productos y servicios que se pudiera realizar el primer
solicitante en el portal www.kaizzen.cl puede generar la impresion de que se trataria
de la pagina Web oficial de las numerosas marcas de que es titular el segundo
solicitante.

TERCERO: Que, el primer solicitante no obstante haber sido reglamentariamente
notificado en todas las instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que a este
Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en
gue puede atribuirseles cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del
procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria para la prosecucion
del juicio ni siquiera el patrocinio de un abogado, toda vez que se puede autorizar,
de acuerdo a la Ley de Comparecencia en Juicio 18.120, la comparecencia personal
del o los solicitantes y, ademas, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile
la defensa de su posicion juridica no importaba a la referida primera solicitante
incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal,
puede tenerse en cuenta por interpretacion analdgica, lo dispuesto por el
recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28
de abril de 2004, por el que se establecen normas de politica de interés general
relativas a la aplicacion y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», asi como
los principios en materia de registro, Reglamento que en su articulo 22 N° 10,
prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un
procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los plazos
establecidos o0 su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podran
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte
contraria”.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cédigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad,
aplicando el principio de mejor derecho asignar el nombre de dominio <kaizzen.cl>
al segundo solicitante, esto es, Komatsu Chile S. A. Rut 96.843.130-7.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacién 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 electronico firmado electronicamente para su
inmediato cumplimiento.



Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de resoluciéon de
Controversias Nic-Chile.

Autorizan las testigos Paola de La Paz Cifuentes Mufoz, cédula de identidad
12.360.114-9 y Carolina Sadye Gonzalez Guajardo, cédula de identidad 13.857.232-3.



