Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCION

ARBITRAJE: KOMATSUBARA.CL

En Santiago a 25 de Julio del afio 2007, Gabriel@aPdantke, juez &rbitro arbitrador,
designada para resolver la disputa respecto deinitmRkomatsubara.¢chengo en dictar la presente
resolucién con el fin de poner término al juicibitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en
virtud de la Reglamentacién de Nic Chile, he aswmnid

Son parte en autos Laura Garcia-Rico Komatsubaragpsolicitante, domiciliada en Av.
Isabel Riquelme #1841, depto 21, comuna de Maipati&o; y por la otra parte Komatsu Chile
S.A., segundo solicitante, representada por Estudialico Panatt, Taverne y Cia Ltda, domiciliado
en Luis Thayer Ojeda #059, of 13, comuna de ProcideSantiago.
VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que con fecha 06 de Marzo del 2007, se llevo aefsmmparendo decretado en autos, con la
asistencia de Laura Garcia-Rico Komatsubara, prismicitante y Komatsu Chile S.A.,
segundo solicitante, debidamente representado pdgque Taverne Panatt. Se fijaron las
normas de procedimiento.

2. Que con fecha 23 de Marzo del 2007, Laura Garaia-R{omatsubara presentd escrito
Argumentosn las oficinas del Arbitro.

3. Que con fecha 27 de Marzo del 2007, Enrique TavParet, en representacion de Komatsu
Chile S.A., presentBemanda de oposicion contra nombre de dominio ndiea.

4. Que con fecha 28 de Marzo del 2007, se resuelveesitito Argumentos téngase por
presentados los argumentos en los cuales se flipdianer solicitante; Al escrit®emanda de
oposicion contra nombre de dominio que indisa, resuelve: A lo principal, se tiene por
interpuesta demanda de oposicion; Al primer otr@sigase presente; Al segundo otrosi, por
acompafiados con citacion; Al tercer otrosi, téngaeeente patrocinio y poder. Se tiene por
pagada la segunda cuota de los honorarios arlsipateparte del segundo solicitante.

5. Que con fecha 11 de Abril del 2007, Laura GarcieeRKomatsubara presenté escrito
Argumentos

6. Que con fecha 18 de Mayo del 2007, se resuelveséditoArgumentosténgase presente los
argumentos expuestos en escrito de la letra “Al latra “G” y de la letra “A” a la letra “D” en
los cuales se funda el primer solicitante y pomggafiados los documentos con citaciéon. Se da
por vencido el plazo para realizar observacionesnyetarios a los escritos y pruebas.

7. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parta primera solicitante dofia: Laura
Isabel Garcia-Rico Komatsubara son los siguientes:

I. Que inici6 sus actividades con fecha 03 de febdetcafio 2006, segun consta en los
registros del servicio impuestos internos, comdaele articulos de oficina limpieza y
aseo.

II. Indica que el dominio komatsubara.cl fue creada percomercializacion de productos
por Internet y asi a través de la pagina aprovetdmmbeneficios que presta dicha
tecnologia a los usuarios de la red.

lll. Que jamas su intencion ha sido la de tener algenaejanza, copiar, ni parecerse a
alguna empresa nacional o extranjera vigente erestado.

IV. Que la solicitud del dominio proviene de su apellidaterno de nacionalidad japonesa
el cual esta en su derecho de hacer uso y no hayeeprohiba o que sea un acto ilicito
como lo expone el demandante.



V. Que segun consta en los registros de Nic Chile gsiiera persona que inscribio el

V1.

VII.

nombre de dominio el que fue admitido a tramitegsia se rechazara la solicitud.

Indica que con fecha 06 de marzo se le cita a ampacendo donde se le explica que
existe un empresa komatsu Chile y que disputa mlirdo en cuestion; Indica que la
parte querellante se hace presente solo para cqogocn era el otro solicitante y
comunicarselo a su cliente, quedo éste de consactam ella para llegar a un acuerdo
previo.

Sefala que con fecha 26 de marzo le llega un cqureandica convenio extrajudicial, el
gue a su opinién era absolutamente antidemocratijando todo a favor de ellos
guedando a expensas de lo que Komatsu Chile dijera.

A efecto de probar sus argumentos acompafa loestga documentos:

I.  Iniciacion de actividades ante el servicio de Ingiog internos.
ii. Inscripcién en el NIC.

iii. Pagina Web de Komatsubara.cl

Iv.  Organigrama de Komatsu Chile S.A.
v. Boletin judicial

vi.  Citacion al NIC.

vii.  Pagina Web en disputa.

8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por eihdegsolicitante don Enrique Taverne
Panat, en representacion de Komatsu Chile S.Alossiguientes:

V1.

VII.

Sefala que Komatsu Chile es una de las entidadpeesaniales de mayor renombre y
relevancia a nivel internacional y nacional, gabrica, comercializa y distribuye
camiones pesados y maquinaria para la industrita daineria pesada, prestando los
servicios de asesoria que requieren en cada casuiferas a propoésito de estos bienes
necesarios para la extraccién de los minerales neigestos, como asimismo a través de
numerosas marcas comerciales adicionales, coretii@ycon respecto a cada signo una
verdadera familia de marcas comerciales.
Respecto de cada signo distintivo que usa, exigieenorme conciencia de su proteccion
como marca comercial antes de lanzar sus prodyctesvicios al comercio, ya sea para
evitar que terceros lo imiten como asimismo praveniincurrir en infraccion marcaria
frente a denominaciones inscritas por terceros.
Asi en el caso que nos atafie, mi representadagisdraelo bastamente su “house mark”
komatsu como marca comercial ante el departamenpyapiedad industrial, dependiente
del Ministerio de Economia, Fomento y construce@@aber bajo los siguientes registros:
 Komatsu MINING SYSTEMS CHILE S.A. Ns° de reqistr614.734, 641.735,
614.736, 614.737, 614.738, Komatsu FINANCE solttitd® 752.710, Komatsu
solicitud N° 752.711, basicamente registradas ele €h clases 7, 12, y 25.
Komatsu es una marca comercial que se usa en @rcimnhecho que acreditaré en la
oportunidad que corresponda, como asimismo mi nmed#or si a través de las diversas
sociedades relacionadas, son titulares de los msmlbe dominio Internet
www.komatsu.gl www.komatsuarrienda.cl www.komatsuchile.gl
www.komatsuremancenterchile.cl titular komatsu Reman Center Chile S.A;
www.komatsucummins.gl www.komatsucumminschile.cl titular komatsu Cummins
Chile Ltda., segun certificados de inscripcion pies de las principales paginas de estos
portales que se acompaifan en un otrosi.
Komatsubara.cl, vulnera ademas disposiciones lIggdke rango constitucional que
protegen estos privilegios, cuales son el artidldonimeros 24 y 25 de nuestra carta
fundamental, como asimismo el art. 584 del cédiyd.C
Sefala que por tratarse los nombres de dominiomodalidad de identificacion de los
usuarios de la red, éstos cumplen funciones clarammiblicitarias y, al efecto cabe citar
lo dispuesto en el dictamen N° 1.127 de la ex domiBreventiva Central de fecha 28 de
julio del afio 2000.
Sefala, que hizo llegar un acuerdo de coexistengiabstante ello, y haberse acordado en
principio que era posible llegar a un acuerdo dexistencia, la primera solicitante
rechazé el acuerdo y se limité a hacer un ofrecitoide venta de este nombre de dominio
a Komatsu Chile S.A., pidiendo por el mismo la éxante e irracional suma de




$60.000.000 (sesenta millones de pesos) segun wartaccopia de los e.mails que he
recibido.

Al efecto acompafia los siguientes documentos:

i.  Copia del poder Especial.

ii.  Copia simple de mi patente de Abogado.

iii.  Legajo con paginas extraidas del sitio Web deitanaf de marcas comerciales
de Chile.

iv.  Certificados de inscripcion de los nombres de damen Internet.

v. Copia de las principales paginas de estos portales.

vi. Copia de correspondencia por correo electronicoten&ios con la primera
solicitante.

9. Que con fecha 24 de Mayo del 2007 La Juez Arbdsoelve citar a las partes a oir sentencia.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

CONSIDERANDO:

Que, la Reglamentacion de NIC Chile en su artid4loseiala que sera responsabilidad
exclusiva de cada solicitante el que su inscripciimpla con las normas legales vigentes en
el territorio de la Republica y que no vulnere dbos de terceros.

Que, en consecuencia en autos corresponde deterouialade las partes posee un mejor
derecho sobre el dominio solicitado komatsubarg.csj eventualmente la solicitud del
primer solicitante presentada para tal dominio ednderechos adquiridos por el segundo
solicitante.

Que en el caso de autos la primera solicitantecheddado que la expresion komatsubara
corresponde a su apellido.

Que de acuerdo a impresion del sitio web y a ldad@do por la primera solicitante el rubro
en el cual utiliza el dominio en disputa es vergadiculos de oficina y de aseo.

Que por otra parte el segundo solicitante demudstechos marcarios sobre una expresion
gue esta contenida en el nombre de dominio cuakasatsu registrada en Chile
fundamentalmente en clase 7, 12 y 25, esto esmarale herramientas, automaoviles y sus
partes y medios de transporte y vestuario.

Que es un hecho conocido que en Internet no exitdens a diferencia de la legislacion del
mundo marcario, sin embargo el uso de un nombdodenio por una parte y por la otra el
ambito de los registros marcarios invocados ensap&miten apreciar que no existe en
autos colision de giros, si no por el contrario ktenbara.cl es usado en el rubro de aseo en
tanto komatsu es una empresa fundamentalmenteremiientas y transporte. Lo anterior
sin perjuicio de eventuales infracciones marcayigsescapan a este arbitraje en caso que la
primera solicitante entrara en el giro y rubrossdgjundo solicitante.

Que a mayor abundamiento no se trata de igualesssjguesto que la marca registrada del
segundo solicitante es komatsu, en tanto el nomidrdominio en disputa es komatsubara,
unido a que komatsubara es el apellido de la pamelicitante lo que le otorga junto a la

diferencia de giro un mejor derecho sobre el norebrdisputa komatsubara.cl en mérito de
lo cual;

SE RESUELVE:
Se da a lugar a los argumentos sefialados por f@eiari solicitantey_se asigna_el dominio
KOMATSUBARA.CL a Laura Garcia-Rico Komatsubara.




Como testigos de haberse dictado la presente oé@oldirman dofia Carolina Jara Castro
Rut: 13.715.557-5 y dofia Erika Zarate Melgarejot: Ri2.190.258-3, ambas de mi mismo
domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO CAROLINA JARA CASTRO
RUT: 12. 190.258-3 RUT: 13.7159.5b



