Juan Agustin Castelldn Munita.
Juez Arbitro

Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio
kawasakichile.cl

Santiago, a 16 de abril de 2007.
Vistos:

Primero: Que por oficio OF06905 de 29 de noviembre de 2006, el
cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la
inscripcidén del nombre de dominio kawasakichile.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho <conflicto, Humberto Rodrigo Valdés Echburt,
domiciliado en Rojas Magallanes 1174-b, La Florida, Santiago,
quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio
kawasakichile.cl, el cual pidié a su favor el dia 24 de Jjulio de
2006, a las 12:52:29 GMT vy Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha
(Kawasaki Heavy Industries, Ltd), representada por Estudio Sargent
& Krahn, en la persona de Sandra Seguel, todos, domiciliados en
Av. Andrés Bello 2711, Oficina 1701, Las Condes, Santiago, gquien
tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de
dominio kawasakichile.cl, el cual pidié a su favor el dia 22 de
agosto de 2006 a las 14:03:37 GMT.

Tercero: Que por resolucién de fecha 30 de noviembre de 2006, 1la
cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptd el cargo y Jjurd
desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento
para el dia 06 de diciembre de 2006 a las 9:30 horas.

Cuarto: Que la resolucidén y la citacidén referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC
Chile con fecha 01 de diciembre de 2006, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7
de autos.

Quinto: Que con fecha 06 de diciembre de 2006, a las 9:30 horas,
tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de dofa
Paula Ahumada Franco, quien comparecié a nombre del segundo
solicitante del nombre de dominio y en rebeldia de la primera
solicitante, levantédndose el acta que rola a fojas 18 de autos.

Sexto: Que con fecha 6 de diciembre de 2006 se notificé a las
partes lo obrado en la audiencia de fojas 18, segun consta del
atestado de fojas 20 de autos.



Séptimo: Que, por escrito de fecha 19 de diciembre de 2006, el
cual rola a fojas 21 de autos, la parte de Kawasaki Jukogyo
Kabushiki Kaisha presenté demanda por asignacién de nombre de
dominio Kawasakichile.cl, exponiendo 1lo siguiente: Que KAWASAKI

JUKOGYO KABUSHIKI KATISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,
LTD) fue fundada en 1878, en la ciudad de Tokio, Japdn, lugar donde
el senor Shozo Kawasaki credé la empresa "Kawasaki Tsukiiji

Shipyard", la cual estaba dedicada a la fabricacién de buques vy
naves mayores. En 1886 la empresa se expandidé y se formd la
"Kawasaki Dockyard" en la ciudad de Kobe, Japdn. Que en 1906 se
amplidé la gama de productos a la fabricacién de vehiculos de carga
y locomotoras vy, en 1922, se fabricaron por primera vez de forma
masiva las aeronaves. Que los afios siguientes fueron de continuo
crecimiento y, de esta forma, la empresa se convirtid rapidamente
en una de las compafiias méds importantes de Japdn, demostrando ser
un ejemplo de eficiencia para el mundo entero. Que tras la
segunda Guerra Mundial, KAWASAKIT JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA fue
una de las empresas que liderdé la reconstruccidén de Japdn, vy
contribuyé de manera sustantiva al crecimiento econdmico que
experimento el pais. Que en 1969, las distintas empresas "KAWASAKI"
se unieron adquiriendo como razdén social KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
LTD., nombre por el cual hoy es reconocida internacionalmente. Que
sin duda, el producto que le ha otorgado méds fama a KAWASAKI HEAVY
INDUSTRIES LTD. es la linea de motocicletas "KAWASAKI", las que se
comercializan en mads de 100 paises, entre ellos en Chile. Que la
produccién de este medio de transporte se popularizé cuando
KAWASAKI entré al mercado americano en 1975, vy rapidamente se
destacd por la calidad de sus vehiculos a un menor costo. Que sin
perjuicio de ello, cabe destacar que KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
constituye una empresa transnacional de gran tamano que fabrica una
amplisima gama de productos, tales como, maguinaria industrial,
motocicletas, robots industriales, tuberias de acero, motores,
maquinaria para la construccidén, turbinas y partes especificas para
la industria aerocespacial. Que por tanto, para la parte es de suma
importancia que no exista posibilidad de confusidén alguna entre el
puiblico en relacidén a su marca debido a que esta goza de
reconocido prestigio en el mundo y en una diversidad de rubros.
Que como parte de la estrategia para proteger este activo que ha
adquirido tanto renombre a nivel internacional, la parte se ha
preocupado de obtener también la proteccidén de las marcas
comerciales relacionadas con esta linea de productos y servicios.
Asi, la marca "KAWASAKI" se encuentra amparada en numerosos
registros marcarios, que se detallan a continuacidén: a) Registro N°
719.154 "K KAWASAKI", mixta, para distinguir productos de clase 12;

b) Registro N° 564.266 "KAWASAKI", mixta, para distinguir
productos de clase 12; c¢) Registro N° 595.773 "KAWASAKI",
denominativa, para distinguir productos de clase 12. Que 1los

registros marcarios enumerados son una muestra del mejor derecho
de la parte sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que la
marca que la parte tiene registrada en Chile y en diversos paises
del mundo, es plenamente idéntica al elemento distintivo sobre el
cual se estructura el nombre de dominio solicitado. Aduce ser
también titular del nombre de dominio Kawasaki.cl, el cual es
absolutamente idéntico a la parte distintiva del nombre de dominio



solicitado en autos, y denuncia la estrecha vinculacidén entre el
dominio sub-lite y la parte. Invoca, como argumentos de derecho,
los criterios de titularidad sobre marcas comerciales y su relacién
con los nombres de dominio, la legislacién de Icann, Ompi y Nic
Chile, el criterio de notoriedad del signo pedido, el criterio de
mejor derecho por el uso empresarial legitimo, el <criterio de
identidad y normativa del Convenio de Paris, para, en mérito de
todo lo anterior, le sea asignado el nombre de dominio en
definitiva.

Octavo: que por resolucidén de fecha 2 de enero de 2007, notificada
con esa misma fecha, la cual rola a fojas 40 de autos, se confirid
traslado de la demanda al primer solicitante, el cual fue evacuado
en rebeldia.

Noveno: que por resolucién de fecha 17 de enero de 2007,
notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 41 de autos,
se recibid la causa a prueba, fijadndose como hechos substanciales

y pertinentes controvertidos los siguientes:1.- Derechos e
intereses de las partes en la denominacién “kawasakichile” o en
sus componentes; 2.- Utilizacidn efectiva que las partes realizan,

han realizado o realizaran, fundada en hechos concretos, de la
denominacidén “kawasakichile” o de sus componentes.

Décimo: Que durante el curso del Jjuicio se rindieron por las
partes las siguientes pruebas:

Por la parte de KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 1la
documental rolante entre fojas 28 y 31, y entre fojas 44 y 154,
consistente en registro de nombre de dominio Kawasaki.cl vy
registros de marcas comerciales para las denominaciones K Kawasaki
y Kawasaki; listado de paises en lo cuales se encuentra registrada
la marca KAWASAKI y FLYNG KAWASAIKI; copia de catdlogo productos
KAWASAKI, afio  2007-2008, copia certificado de registro N°
01608961, KAWASAKI, clase 12, Argentina; Copia certificado de
registro N° 00018140, KAWASAKI, clase 12, Colombia; copia
certificado de registro N° 817905308, K KAWASAKI, clase 12,
Brasil; copia certificado de registro N° 00634364, KAWASAKI, clase
12, México; copia certificado de registro N° 01016503, KAWASAKI,
clase 12, Estados Unidos; copia certificado de <registro N°
01291859, KAWASAKI, clase 17, Estados Unidos.

Por el primer solicitante no se rindieron pruebas.

Undécimo: por resolucidén de fecha 13 de abril de 2007, notificada
con esa misma fecha, la cual rola a fojas 157 de autos, se citd a
las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la documental acompafiada a los autos en los términos
expuestos en el acdpite décimo de la parte expositiva no fue
objeto de impugnacidén, razdén por la cual se la tiene por
reconocida.



Segundo: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar
cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en
disputa, y resulta del mérito de autos que la posicidén de los
litigantes de este juicio en relacidén con el nombre de dominio en
disputa es la siguiente: el primer solicitante, Humberto Rodrigo
Valdés Echburt, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre
de dominio, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho vy
buena fe en su inscripcidén que se expresa en el principio "First
come, first served", presuncién gue no es, sin embargo, una
presuncién de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En
cuanto al segundo solicitante, KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA, demostrd ser titular de la marca “Kawasaki” tanto en Chile
como en el extranjero, asi como del nombre de dominio en Chile
“Kawasaki.cl”, los cuales amparan una linea de productos que goza
de amplia fama y notoriedad a nivel mundial y en Chile, asociados
a la parte, y son objeto de activo intercambio comercial vy
publicitario, a lo que cabe agregar que la parte rindidé extensa
prueba al tenor de los puntos de prueba fijados en el auto de
fojas 41, lo gue no sucedid con su contraria, gque se mantuvo en
rebeldia durante todo el curso del Jjuicio.

Tercero: Que con el mérito de lo antes considerado, no cabe sino
reconocer el mejor derecho de la segunda solicitante al nombre de
dominio en disputa y acoger su demanda, lo que se llevard a efecto
en la forma y términos que se sefialan en lo resolutivo de la
sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del
anexo 1, sobre Procedimiento de Mediacién vy Arbitraje, de Nic
Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de KAWASAKI

JUKOGYO KABUSHIKTI KAISHA en contra de Humberto Rodrigo Valdés
Echburt, y se asigna el nombre de dominio kawasakichile.cl a favor
de KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, con costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria
de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por
un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para
estos efectos, o por dos testigos de actuacidén; comuniquese a las
partes y a Nic Chile ©por correo electrdénico para fines
informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castelldén Munita

Juez Arbitro



Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I.
14.347.431-3 y dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.



