SENTENCIAS ARBITRALES

ARBITRAJE DE ARBITRO ARBITRADOR

Arbitro: Sr. Gonzalo Eyzaguirre Smart
Fecha Sentencia: 2 de septiembre de 2004
ROL: 404

MATERIAS: Contrato de compraventa de marca comercial — transaccién — prohibiciéon de uso de la
marca — reserva de derechos a favor del vendedor — designacion de marca en Internet — “acuerdos de
palabra” — obligacién pura y simple — modificacion estatutaria sin intervencion de la minoria societaria
— promesa del hecho ajeno — obligacion de mantener en reserva el contrato y sus términos — pena
enorme — calculo de perjuicios, inclusive de dafio moral.

RESUMEN DE LOS HECHOS: XX S.A. deduce demanda en contra de don ZZ para obtener el cumpli-
miento integro del contrato de compraventa de marca comercial, junto con el pago de multas pactadas e
indemnizacion de los perjuicios. Solicita que el Tribunal Arbitral ordene al demandado abstenerse de usar
las marcas vendidas y que cumpla con su obligacion contractual de modificar las razones sociales de
sociedades de su propiedad. El demandado opone la excepcién de que el contrato celebrado constituye
tan solo una parte de la transaccién, y que la demandante ha incumplido un acuerdo no escriturado de
las partes en cuanto a pagar el saldo del precio.

LEGISLACION APLICADA:

Cdédigo Organico de Tribunales: Articulos 223 inciso 3 y siguientes.
Cdédigo de Procedimiento Civil: Articulos 144 y 636 y siguientes.
Cadigo Civil: Articulos 1.449, 1.450, 1.494, 1.545, 1.546, 1.562
Cédigo de Comercio: Articulo 367.

Ley N° 19.039: Articulos 20, 28.

DFL N° 251 del Ministerio de Hacienda: Articulo 61.

DOCTRINA:

No resulta razonable aceptar que las partes hubiesen querido silenciar expresar una reserva al deman-
dado para continuar en el uso de la marca a través de incluirla en la razén social o sigla de fantasia de
sociedades que hubiese constituido, si la trascendencia que para las partes tenia la operacion, dados
los litigios que mantenian y su competitiva participacion en las mismas actividades comerciales, obligaba
a precisar la extension de sus respectivos derechos y obligaciones (Considerando N° 6.c.iii).

Basta incluso la importancia radical que el propio demandado otorgaba a esta operacioén, por la misma
avaluacion que aparece ahora haciendo para las marcas comerciales vendidas y los activos de las
sociedades en que hacia uso de dichas marcas, en US$ 500.000, lo que lleva a considerar inverosimil
que haya podido consentir en la venta de las marcas al precio de US$ 30.000, dejando pendiente un
saldo de US$ 470.000, sin expresarlo y estipulando, ademas, que se obligaba a suprimir la marca de
sus sociedades, sin condicionamientos (Considerando N° 6.c.iv).

DECISION: Se acoge la demanda y se condena al demandado en costas del juicio.
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SENTENCIA ARBITRAL:

Santiago, a dos de septiembre de dos mil cuatro.

VISTOS:

1.

A fs. 1y 4 consta solicitud de arbitraje, de 14 de julio de 2003, de XX S.A., de inversiones y ase-
sorias economicas, representada por don J.C., abogado, ambos con domicilio en DML, para que
la Camara de Comercio de Santiago designara un Arbitro Arbitrador de entre los integrantes del
Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediaciéon de Santiago, en conformidad a lo convenido en
la clausula décima del contrato de compraventa de marca comercial celebrado por dicha sociedad
con don ZZ, administrador de empresas, con domicilio en DML, segun escritura publica otorgada
en la Notaria de don NT1, de 10 de septiembre de 1999, relativa a la marca “BB”, denominativa y
mixta, agregado a fs. 7.

A fs. 14 consta la resolucién del 14 de agosto de 2003, del Presidente del Centro de Arbitraje y
Mediacién de Santiago de la Camara de Comercio de Santiago A.G., que designa al suscrito como
Arbitro Arbitrador para que se aboque a conocer y resolver la controversia existente en torno a la
aplicacion del contrato de compraventa de marca comercial “BB”, de fs. 7, ya mencionado.

Se notificé dicha resolucion a las partes a fs. 15, certificandose a fs. 16 el hecho de no haberse
presentado oposiciones al nombramiento.

A fs. 17, consta la notificacion al suscrito, el 2 de septiembre de 2003, de la designacion de Arbitro
Arbitrador ya indicada, asi como la aceptacion del cargo y el juramento de desempenarlo fielmente
y en el menor tiempo posible, ante el Notario Publico don NT2.

A fs. 20, consta la resolucion del suscrito, de 5 de septiembre de 2003, que tiene por constituido
el compromiso arbitral para resolver las dificultades y controversias existentes entre XX, como
compradora, y don ZZ, como vendedor, relativas al indicado contrato de compraventa de marca
comercial “BB”, denominativa y mixta, que consta de escritura publica otorgada en la Notaria de
NT1, el 10 de septiembre de 1999.

Dicha resolucién se notifico a las partes a fs. 21 vuelta.

Afs. 46, el 10 de octubre de 2003, XX, ya individualizada, en lo principal, presenta demanda declarativa
y de indemnizacion de perijuicios por incumplimiento de contrato, contra don ZZ, ya individualizado, para
que se dé cumplimiento al contrato de compraventa de marca comercial y otros acuerdos, de fecha 10 de
septiembre de 1999, se ordene pagar las multas pactadas en él para el caso de algunos incumplimientos,
como clausula penal, con sus correspondientes reajustes e intereses desde el incumplimiento hasta
el pago efectivo, o desde y hasta el momento que este Juez Arbitro estime corresponde en derecho,
se ordene pagar una indemnizacion de perjuicios por los dafios materiales y morales sufridos por ella,
estimados en $ 326.363.575, o el monto que este Juez Arbitro estime en derecho que se le adeudan
por los perjuicios resultantes del incumplimiento contractual del demandado, y se ordene el pago de
las costas del juicio, fundando su demanda en los siguientes hechos:

Expresa, respecto de los antecedentes de XX, que en 1941 el sefior J.C. fund6 en Estados Unidos
la empresa TR1, para prestar servicios a la industria aseguradora, teniendo presencia hoy en mas
de 50 paises del mundo; que durante sus primeros 50 afios de vida comercial TR1 focaliz6 sus ope-
raciones al mercado asegurador de Estados Unidos y Canada; que en 1992 inici6 una estrategia de
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expansion internacional adquiriendo diversas empresas del mismo giro, mayoritariamente inglesas,
absorbiendo operaciones de empresas tales como TR2, TR3, TR4, TR5 entre otras, y finalmente
en 1996, adquirio el control de TR6, operando internacionalmente desde ese afio con el nombre
de TR7; que para distinguir sus servicios confeccion6 en 1984 un logotipo consistente en un globo
elongado en que aparecia Norteamérica, y a medida que fue creciendo su actividad internacional, el
globoincluyé a todos los continentes; y que como consecuencia de este proceso, en 1996 forma en
Chile TR8, actualmente denominada XX S.A., sociedad holding cuyas filiales se dedican al rubro de
las liquidaciones de seguros, ajustes de siniestros, inspecciones de riesgos y actividades similares,
permitiendo poner a disposicion del mercado asegurador, exportador y de servicios chileno, de la
extensa red y know how de TR1.

Agrega, respecto de antecedentes de don ZZ, que en 1986 realiz6 estudios en liquidaciones de
siniestros en TR1 & Company, en Atlanta, Estados Unidos; que aprovechando la fama, notoriedad
y prestigio internacional de la marca legitimamente forjada por TR1 & Company, y deliberadamente,
con plena conciencia de quien era el verdadero creador, legitimo duefio y usuario internacional de
la marca, realizé a su regreso a Chile las siguientes gestiones: a) En 1991 solicitd el registro de la
marca “BB”, denominativa, para distinguir servicios de liquidacion, ajustes y asesorias en seguros,
Clase 36 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios; b) En 1993 solicitd registro del
logotipo para esa marca, un globo elongado idéntico al creado y utilizado por TR1 por casi 10 afios,
acogiéndose y registrandose la marca “BB” mixta para servicios de liquidacion, ajustes y asesorias
en seguros en la Clase 36; ¢) También en 1993 constituyd una empresa de liquidacion de segu-
ros denominada “TR9 Liquidadores de Seguros Limitada”; d) Finalmente, en 1997 constituy6 una
nueva sociedad para el mismo giro, denominada “TR10 Chile Liquidadores de Seguros Limitada”.
Agrega que desde 1990 el demandado ejercié como liquidador oficial de seguros hasta que el 26
de septiembre de 1997, por Resolucion Exenta de la Superintendencia de Valores y Seguros, se
elimin6 al demandado del Registro Oficial de Liquidadores de Siniestros por no haber acreditado
ante dicha autoridad la pdliza de responsabilidad civil profesional para liquidar seguros, quedando
imposibilitado de realizar labores de liquidacién, no obstante que sigui6 y sigue presentandose en
el mercado como Liquidador Oficial de Seguros.

Se refiere luego al juicio de nulidad de marca comercial, y expresa que con ocasion del proceso
de expansion internacional de TR1, surgi6 la intencion de operar en Chile, constatandose la im-
posibilidad de usar su nombre y su logotipo, por haber sido inscrita la marca anteriormente por el
demandado, de manera que TR1, en octubre de 1995, interpuso demanda de nulidad de marca
contra don ZZ ante el Departamento de Propiedad Industrial, solicitando la cancelacion de sus
registros de la marca “BB”, y en sentencia definitiva de primera instancia de 25 de enero de 1999
se acogio la demanda de nulidad y se dispuso la cancelacion de los registros de la marca “BB”, en
virtud de los fundamentos que se sefialan, y el demandado interpuso apelacion.

A continuacién se refiere al contrato de compraventa de marca comercial, sefialando que habiéndose
obtenido sentencia favorable de primera instancia, y con el solo objeto de poner término definitivo
al juicio y evitar las confusiones que se estaban produciendo al interior del mercado asegurador
entre la empresa TR9, del demandado, y las compafiias TR1 y XX, por escritura publica del 10 de
septiembre de 1999, se celebro entre don ZZ y TR8, hoy XX S.A., un contrato de compraventa de
la marca comercial “BB” denominativa y mixta, para distinguir servicios de liquidacion, ajustes y
asesorias en seguros de la Clase 36, en el precio Unico y total de $ 20.000.000, que el vendedor
declar6 haber recibido a su mas entera y completa satisfaccion, estipulandose que se ponia término
al juicio de nulidad de la marca “BB”, ya antes mencionado, presentandose escrito ante el Depar-
tamento de Propiedad Industrial dando cuenta de la transaccién, y conteniendo el contrato varios
otros acuerdos destinados a respaldar los intereses del adquirente de la marca.
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Sobre el incumplimiento de don ZZ, explica que el demandado ha incumplido virtualmente todas
las obligaciones que asumio en el contrato, y entre ellas la de no utilizar las marcas que eran su
objeto, ni otras que fueren grafica o fonéticamente semejantes, y de eliminar el nombre “BB” de
las razones sociales de las compaiiias, y ha hecho uso en forma permanente, contumaz, ilegitima,
maliciosa y reiterada de las razones sociales, desconociendo el derecho de uso exclusivo que tiene
XX, provocando un enorme dafo. Afiade que no obstante las obligaciones y/o prohibiciones que la
ley establece para la proteccion de una marca registrada, la compraventa impuso al vendedor de
manera expresa ciertas obligaciones y prohibiciones adicionales, en cuanto a la venta de la marca,
en la clausula segunda, en cuanto al deber de no uso de la marca y modificar las razones sociales,
en la clausula cuarta, en cuanto a la obligacion de resciliar contratos relacionados con la marca,
en la cldusula quinta, en cuanto a los dominios de Internet, electronicos, etc., en la clausula sexta,
y en cuanto al deber de reserva, en la clausula novena, obligaciones todas y cada una que fueron
deliberadamente incumplidas por el demandado, agravandose porque don ZZ, con pertinacia inusi-
tada, ha presionado y acosado a XX, de manera ilegitima, por una nueva transacciéon econémica,
pretendiendo pagos adicionales a los acordados y cumplidos, lo que le ha provocado y continta
provocandole enorme dafio, no obstante haber cumplido integra y oportunamente su obligacion de
pagar el precio, segun la clausula tercera. Agrega que los perjuicios graves por los incumplimientos
del demandado dicen relacién: a) Con la imagen comercial de XX, pues dado el rubro en que operan
las empresas del demandado, se ha generado gran confusion al interior del mercado asegurador,
ya que aparecen externamente como una misma y gran corporacion las empresas del demandado
y el demandante, lo que ha significado para ésta la pérdida de potenciales clientes y la necesidad
de dar innumerables explicaciones a distintas compariias de seguros y asegurados, entre otros,
agravandose porque don ZZ se dedica a actuar contra los aseguradores denunciandolos perma-
nentemente y con publicidad de los mas diversos y supuestos abusos, y le ha sido cancelado su
nombramiento como liquidador de seguros, comunicado a todo el mercado asegurador, por lo que
el uso constante del nombre “BB” acrecienta los dafios a la imagen de la demandante, que debe
dar constantemente explicaciones, perder negocios y sufrir diversos inconvenientes y perjuicios; b)
Con la relacién comercial entre TR1 y XX, pues la conducta del sefior ZZ crea diversos problemas
y entorpece la relacién entre ambas compafiias, comunicandose en forma reiterada don ZZ con
los principales ejecutivos de la primera mediante correos electronicos en que solicita pagos de
dinero para cesar el uso de la marca, situacion incomprensible toda vez que TR1 autoriz6 pagar al
demandado para terminar el litigio pendiente y evitar mayores inconvenientes en el mercado asegu-
rador, sin que pudiera imaginarse que incumpliria sus obligaciones y exigiria “compras” adicionales
ahora de las sociedades cuya razén social se obligd a modificar, lo que no ha cumplido; y, c) Con
amenazas y publicaciones para iniciar un proceso de franquicias con el nombre “BB”, a menos que
se le paguen las sumas que pretende.

Luego se refiere a la interposicion de querella criminal en contra de don ZZ y su consecuente some-
timiento a proceso, pues al haber infringido las normas que protegen la propiedad industrial sobre
las marcas comerciales, el 8 de mayo de 2000 XX interpuso ante el 19° Juzgado del Crimen de
Santiago querella criminal por los delitos de uso malicioso de marca comercial igual o semejante a
otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente y uso, por cualquier medio de publicidad,
de una marca registrada en la misma clase del clasificador vigente, cometiendo defraudacion, es-
tablecidos en las letras a) y c) del Articulo 28 de la Ley N° 19.039, iniciandose la causa se sometio
a proceso al querellado como autor del primero de los delitos indicados, estando aln vigente esa
situacion, lo que no ha sido impedimento para que el sefior ZZ persista en violar los derechos de
la demandante sobre la marca “BB”.

En cuanto a hechos posteriores al procesamiento criminal de don ZZ, sefiala que éste persistid y per-
siste en usar tanto la marca como el logotipo, incluso en Internet, y no obstante los afios transcurridos
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aun no modifica las razones sociales de sus dos sociedades en las que emplea el nombre “BB”, y
por el contrario, ahora pretende que le paguen para “venderle” dichas sociedades a XX, a lo que
con toda claridad se le ha respondido que no existe ningun interés en adquirir sus sociedades de
papel y que tiene la obligacion de cesar en el uso de “BB”, debiendo modificar las razones sociales
de sus compaiiias. Expresa también que el demandado ha dirigido y continda dirigiendo un sinfin
de correspondencia electronica a la demandante y a TR1, pretendiendo una nueva “transaccion
economica” para dejar de utilizar la marca “BB”, usando amenazas tales como aparecer en medios
de comunicacion a proposito de un caso de trafico de menores bajo el rétulo de “BB” e iniciar un
proceso de franquicia de TR10 (TR11-Chile) a través de TR12 Intl., segin correos electronicos a
XX de 11y 13 de julio de 2003, que constan en acta notarial del 15 de julio de 2003, todo lo que se
ha reiterado en comunicaciones de los ultimos dias, no obstante haberse comprometido por escrito
ante la Excma. Corte Suprema que daria franquicia del nombre TR11-Chile y no “BB”, sobre el cual
no tiene ningun derecho. Agrega que con motivo de estas amenazas XX interpuso el 24 de julio de
2003 un recurso de proteccion contra el sefior ZZ, que la litma. Corte de Apelaciones rechazé, sin
entrar al fondo del asunto, por estimar que no era la via procedente para restablecer el imperio del
derecho, confirmandose luego por la Excma. Corte Suprema, y en dichas instancias el demandado
compareci6 formulando diversas afirmaciones que se reproducen y en que se sefialan estar pen-
dientes sobre la misma materia del recurso una apelacién del auto de procesamiento criminal ya
indicado y la solicitud para la designacion de este Juez Arbitro, legitimando asi esta instancia arbitral,
a lo que se suma la afirmacion que el proceso de franquicia se efectuaria bajo la marca registrada
TR11-Chile, no obstante lo cual en recientes correos electronicos el demandado ha sefialado que
lo haria bajo el nombre “BB”, con lo que concluye que XX ha sido victima del proceder doloso y/o
temerario de don ZZ.

En cuanto al derecho, XX se refiere a diversas disposiciones legales sobre el valor de los contratos
y la accién de cumplimiento e indemnizacién de perjuicios en caso de incumplimiento. Se refiere
a la infraccion del contrato, afirmando que don ZZ ha infringido la compraventa de 10 de septiem-
bre de 1999, cuyas regulaciones legales sefiala, incluyendo la que establece en particular para la
compraventa la condicion resolutoria tacita. Sefiala también las obligaciones de hacer infringidas
cuyo cumplimiento solicita: a) Modificar las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasia de
las sociedades que haya constituido utilizando las marcas, segun la clausula cuarta del contrato;
b) Resciliar cualquier contrato que con relaciéon a las marcas vendidas hubiese celebrado con
terceros, segun la clausula quinta del contrato; y, c) Ceder y transferir a XX todos los dominios,
inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demas
similares utilizados directa o indirectamente por el demandado, segun la clausula sexta. En cuanto
a la responsabilidad contractual invoca el incumplimiento del demandado de las obligaciones de
la compraventa del 10 de septiembre de 1999, y explica los requisitos para que dicha responsabi-
lidad de lugar a la indemnizacién de perjuicios, esto es, incumplimiento de obligacion, existencia
de perjuicios, relacién de causalidad entre incumplimiento y perjuicios, imputabilidad del perjuicio
y mora del deudor.

Mas adelante se refiere a los perjuicios indemnizables, sefialando el dafio patrimonial y el dafio
moral, justificando su procedencia legal, y afirmando que las persistentes, permanentes y delibe-
radas acciones del sefior ZZ, proferidas con intencién de causar dafio y perjuicio, de afectar la
imagen de XXy afectar sus relaciones con TR1, y las amenazas y exacciones ilegales que pretende
imponerle con animo de lucro en desconocimiento de sus compromisos, justifican el derecho a la
indemnizacioén por todo lo que ha significado sus acciones.

Avaluando los perijuicios, indica la suma de $ 326.363.575 como dafio emergente patrimonial y moral
sufrido. Detalla por concepto de dafio emergente material, un monto aproximado de $ 76.363.575,
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distinguiendo $ 50.000.000, con sus reajustes e intereses, por la infraccion de las obligaciones de
las clausulas cuarta, quinta y sexta del contrato de 10 de septiembre de 1999, 670 Unidades de
Fomento como pena estipulada en la clausula quinta del contrato, derivada del no cumplimiento
de la obligacion de resciliar cualquier contrato con terceros relacionado con las marcas vendidas,
$ 5.000.000, equivalente al 25% del precio de la compraventa, con sus reajustes e intereses, como
pena estipulada en la clausula sexta del contrato, por el incumplimiento de la obligacién de entregar
dentro de 15 dias comprobante auténtico y efectivo de haberse cancelado y/o puesto término a
todos los contratos por los que el demandado o sus empresas relacionadas mantuvieran vigentes a
su nombre los dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres
de servidor, sitios y demas similares, y $ 10.000.000, equivalente al 50% del precio de la compra-
venta, con sus reajustes e intereses, como pena estipulada en la clausula novena del contrato,
por el incumplimiento de la obligacién de mantener en estricta reserva y no divulgar a terceros la
celebracion del contrato y sus términos y condiciones. Y detalla por concepto de dafio emergente
moral $ 250.000.000.

En la conclusién de la demanda, XX solicita declarar que don ZZ ha incumplido la compraventa
de 10 de septiembre de 1999, ha usado indebidamente las marcas vendidas en virtud de dicho
contrato y cese de inmediato en el uso y goce de esas marcas, prohibir a don ZZ que utilice, goce
o disponga en el futuro de cualquier forma de las marcas de propiedad de XX, declarar que don ZZ
debe modificar las razones sociales de TR9 y TR10, y abstenerse de ejecutar cualquier acto, sea
publico o privado que signifique una privacién, perturbacién o amenaza de menoscabo del dere-
cho de propiedad industrial que tiene XX respecto de sus marcas comerciales, y condenar a don
ZZ al pago de una indemnizacién de perjuicios a favor de XX, por $ 326.363.575, o por el monto
que este Juez Arbitro estime en derecho o equidad corresponda, incrementados con reajustes e
intereses desde los incumplimientos o desde la fecha que determine este Juez Arbitro y hasta el
pago efectivo, asi como al pago de las costas.

En el primer otrosi XX acompafié diversos documentos agregados desde fs. 24 a 45, y en el segundo
otrosi consta el patrocinio y poder.

6. Afs. 114, el 13 de noviembre de 2003, comparece don ZZ, ya individualizado, y en lo principal opone
las excepciones dilatorias de incompetencia del Tribunal y litis pendencia, las que previo el traslado
evacuado por XX en lo principal de fs. 159, se resolvieron en la sentencia interlocutoria de fs. 174
y siguientes, el 4 de diciembre de 2003, rechazandoselas.

Y en el primer otrosi, don ZZ contesta la demanda de XX, ambos ya individualizados, solicitando
desde ya su rechazo.

Previamente hace una exposicion resumida del litigio, refiriéendose a ciertas reglas econémicas
sobre el equilibrio en una transaccion comercial, para indicar que en el contrato cuyo cumplimiento
se pide existio y existe una intencién oculta o un acuerdo privado celebrado por las partes, y que
XX, como filial chilena de TR1, se niega a pagar el valor de la transaccion gestada originalmente y
que fue fijado hace 10 afios en US$ 500.000, habiendo pagado la demandante sélo US$ 30.000,
por lo que aun adeuda US$ 470.000.

Luego, refiriéndose a la relacion entre XX 'y don ZZ, al juicio de nulidad de marca comercial y al
contrato de compraventa de marca comercial, explica que en 1986 el demandado fue enviado por
la Companiia Aseguradora TR13, filial de TR14, a desarrollar una especializacion profesional en
el campo de los seguros en distintas escuelas de negocios en Estados Unidos y Centro América,
desconociendo TR1 a Chile, que por aquella época habia vivido una crisis econémica y se habia
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plegado a la total apertura econémica y al libre mercado. Afiade que don ZZ fue pionero en 1985 al
desarrollar sus capacidades profesionales al alero de TR14, tomando entre sus cursos de especiali-
zacion en 1986 un curso en la casa matriz de TR1 & Company, en Atlanta, Georgia, conociendo alli
a sus principales ejecutivos dada su destacada participacion entre los demas alumnos, incluyendo
entre aquellos ejecutivos principales al presidente de TR1, gerentes y estudiantes del programa
“Ejecutivos TR1 en entrenamiento”, lo que motivé que esa compafiia y el demandado decidieran es-
tablecer una oficina de representacion conjunta para Chile en 1990, solicitdndosele que realizara las
tramitaciones legales correspondientes. Explica que TR9 fue un proyecto propuesto e implementado
por el sefior ZZ a un grupo de ejecutivos de TR1 de Atlanta de los afios 1990, fundados éstos, en
que los gastos serian absorbidos Unicamente por el demandado. Indica que durante 1992 TR1 tuvo
la oportunidad de internacionalizarse a raiz de la crisis econdmica mundial del mercado de seguros,
especialmente en el mercado europeo, por TR15 de Londres, adquiriendo a bajo costo el control
de la red de ajustadores de siniestros internacionales TR2, TR3, TR4, TR5 Y TR6, ocurriendo ello
durante una nueva crisis econémica chilena y mientras TR9, ya habia sido fundada por el sefior
ZZ con total anuencia de la direccion de TR1 de aquella época, y operaba en el mercado chileno
sin problema alguno, absorbiendo el demandado de su propio peculio la totalidad de la inversiéon
requerida. Agrega que en 1994 TR1 finalizé su proceso de toma de control de oficinas ajustadoras
internacionales, adquiriendo entre ellas a TR16, que tenia como representante local a TR17 S.A.
y que operaban en Chile con el nombre de TR18 S.A., instruyendo a todas las nuevas oficinas
adquiridas en el mundo el cambio de la imagen comercial corporativa por TR1, lo que no pudo ser
cumplido en Chile, por la asociacion de TR2 con TR17, de propiedad del abogado don J.C. y sus
asociados, y por TR9 que pertenecia a don ZZ y sus asociados, produciéndose una dualidad de
representacion siendo dos empresas chilenas que habian sido siempre enemigos declarados y con
una acérrima y despiadada competencia, impidiendo todo arreglo entre las partes y menos aun una
fusion. Sefala que TR1 no dio importancia al asunto, por el tamafio del mercado, y en 1995 don J.C.
obtuvo de dicha empresa, para evitar pagarle al sefior ZZ sus activos, un mandato para interponer
demanda de nulidad de la marca registrada y asi tomar control gratuito y paulatino de la operacion
comercial que pertenecia al demandado. Dice que en 1996 se iniciaron los juicios ante Tribunales
de Chile, sin tener el avance deseado y se distanciaron comercialmente TR18 y TR1, diluyéndose la
disputa; que en 1997 el demandado y sus asociados crean una nueva empresa relacionada TR10,
del mismo tenor que TR9, y que en 1999 se volvié a fortalecer la relacion comercial entre TR18 y
TR1 y esta ultima instruy6 a TR8 a pagarle a don ZZ el valor de la marca registrada y sus activos
para asi resolver definitivamente el problema legal que se acarreaba por varios afios, y el precio de
ese momento era de US$ 500.000. Ariade que don J.C. “negocié” con el demandado el traspaso
en etapas, de manera que TR8 fuera paulatinamente posesionandose de la marca registrada y del
mercado en Chile y asi con los flujos econémicos proyectados ir canceldandose en forma parcia-
lizada los US$ 500.000 al sefior ZZ en un plazo no superior a un afio calendario, y asi se hizo y
en septiembre de 1999 se firmo el contrato de compraventa de marca comercial entre TR8 y don
ZZ segun escritura publica otorgada en la Notaria de don NT1, estableciéndose muchos tipos de
compromisos, unos sujetos a tiempo perentorio y otros no, teniendo el contrato el sentido de “carta
de compromiso” o “letter of intention”. Sefiala que para que las partes se sintieran “politicamente
respaldados”, en la escritura se incluyeron clausulas de compromisos, cuarta y quinta, en las que
aun cuando se establecia el compromiso no se establecia plazo para su cumplimiento, de manera
gue con este tipo de contrato ambas partes mantendrian sus garantias y derechos de propiedad
hasta resuelto el asunto, pues el sefior ZZ mantendria el control legal de las razones sociales de
TR9 y TR10 por todo el tiempo que resulte necesario, mientras el sefior J.C. utilizaria la propiedad
de la marca registrada “BB” para dar cumplimiento a sus proyecciones de ingreso econdmico que
generarian, segun él, el financiamiento para terminar con la transaccién que le permitiria desligarse
enteramente del demandado en el periodo de un afio. Sigue y sefiala que en mayo de 2000 TR1
aparentemente decididé no dar cumplimiento a los pagos restantes, hasta completar US$ 500.000,
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pues estimaba que los contratos firmados obligaban al demandado a desprenderse de la totalidad
del control legal de las razones sociales de las sociedades ya indicadas, y entonces entabld una
accion criminal en su contra por uso ilegitimo de marca comercial, que no prospero. Afirma que en
diciembre de 2001 TR1, por diversas confusiones tecnolégicas, obtuvo que se sometiera a proceso
penal al sefior ZZ por considerar que estaba haciendo uso de la marca registrada en el ciberespacio,
lo que debiera revertirse en virtud de apelacion pendiente al establecerse que no se usa la marca
“BB” sino la marca TR11-Chile, que es de propiedad del demandado, existiendo gran diferencia
entre marca registrada y razon social, ademas de lo cual, para evitar confusiones en la disposicion
formal de la empresa, se indica al pie de la marca “TR11-Chile” la leyenda (ex TR10), cumpliendo
la ley chilena. Sefiala luego que en agosto de 2002 se reunieron el sefior J.C. y sus abogados con
el sefior ZZ y su abogado don AB1, para intentar dar fin al asunto, situacién que a la fecha no se
ha podido llevar a cabo, luego de lo cual, el 3 de julio de 2003, en llamado telefonico del sefior ZZ
al sefior J.C., acordaron cerrar la disputa para lo cual TR1 pagaria a don ZZ US$ 500.000 y dicha
compainia, a través de su filial XX recibiria a cambio la propiedad de las razones sociales de TRy
TR10, mas la totalidad de los juicios que “estas dos razones sociales” (sic) tienen en tramitaciéon a
favor de sus clientes, y el control de sus activos y pasivos, y sin razdon aparente, don J.C., el 11 de
julio de 2003 desecho el acuerdo dejando toda la negociaciéon una vez mas en nada. A continuacion
se refiere a la solicitud de designacién de este Juez Arbitro y a la presentacion el 24 de julio de
2003, paralelamente, por XX, de un recurso de proteccién en contra del demandado para intentar
que éste no desarrolle su franquicia TR11-Chile, recurso que fue desechado el 28 de agosto de
2003 por la litma. Corte de Santiago, confirmandose el 1° de octubre de 2003 por la Excma. Corte
Suprema, afadiendo que luego el 14 de octubre de 2003, TR1, a través de su filial XX, envia una
carta al sefior ZZ, en que establece claramente que no tiene ningun interés en solucionar el tema
que ha sido la razdn para que el demandado tomara contacto con ellos, amenazando con nuevos
juicios, de manera que todo ha sido una forma de presion encubierta realizada por TR1 a través de
su filial XX para obligar al demandado a prescindir de los US$ 470.000 pendientes de pago.

Se refiere luego al supuesto incumplimiento del contrato por parte de don ZZ, y sefiala que ha
cumplido integramente las clausulas del contrato como también lo ha hecho la demandante, con
la sola excepcion de la clausula novena, pues las clausulas de la escritura estan divididas en tres
tipos, unas sujetas a deberes, obligaciones, pagos, plazos de cumplimiento y penalizaciones, otras
que establecen compromisos denominados “de caballeros”, no sujetos a plazo de cumplimiento ni
penalizaciones, y otras que son una variacion extrafia de los dos anteriores, es decir, establecen
deberes, obligaciones y penalizaciones sin que para el efecto se fije un plazo definido para el cum-
plimiento de las obligaciones de las partes, afiadiendo que la escritura fue desarrollada integramente
por el abogado don J.C., en representacion de XX, como filial de TR1, el 10 de septiembre de
1999, siendo cuidadosamente disefiado para que cumpliera el requisito exigido por los abogados
de esta ultima, de tener una doble funcion, de contrato de compraventa respecto de la marca “BB”
y de “carta de compromiso” o “letter of intention” respecto de los demas asuntos relacionados con
las cesiones, traspasos y resciliaciones que debian quedar en acuerdo comprometidos a la firma
del contrato, no teniendo el demandado responsabilidad alguna en la redaccién, que advirtié de la
existencia de confusiones a la abogado dofia AB2, también abogado de TR1 en Chile y tuvo como
respuesta que debia ser firmado tal y como estaba redactado, por expresas instrucciones de dicha
compainiia, resultando un contrato que fusiona la intencionalidad de un contrato de compraventa
con el mismo fin que persigue un compromiso de compraventa condicionado, estimando que no se
encuentra incumplido por ninguna de las partes, aunque la demandante haya pretendido evadir los
compromisos adquiridos en la transaccién y que no tienen regulacion de plazo. Sostiene, entonces,
que del analisis de las clausulas primera, segunda y tercera, se observa no haber incumplimiento
de las partes; de la clausula cuarta se observa esta cumplida la primera parte y que respecto de
la modificacion de las razones sociales no se puede acusar incumplimiento si no se estipul6 plazo,

© Todos los Derechos Reservados Camara de Comercio de Santiago



SENTENCIAS ARBITRALES

estando el sefior ZZ en disposicion de cumplir si XX paga el saldo adeudado de US$ 470.000; de
la clausula quinta, ocurre lo mismo que en el caso de la clausula cuarta, no habiéndose estipulado
plazo, de manera que esta el demandado en disposicion de cumplir con resciliar contratos celebra-
dos con terceros, bajo el mismo supuesto ya expresado, no pudiendo pretenderse que a cambio
del pago del precio de $ 20.000.000 se dejen sin efecto contratos de un valor de por lo menos
$ 300.000.000, pues no existe relacion entre el valor y el costo y equilibrio en las transacciones
comerciales, asi entonces, el contrato establecio el precio de $ 20.000.000 por el traspaso de la
propiedad de la marca registrada “BB”, que es lo pagado por XX y los demas items quedaron pen-
dientes pero comprometidos, y en cuanto a la multa de 670 Unidades de Fomento, solo tiene efecto
cuando el vendedor se niegue a dar cumplimiento al compromiso condicionado, que no tiene plazo
para ello y el demandado jamas se ha negado al cumplimiento; de la clausula sexta, se prueba la
existencia de intencionalidades cruzadas aplicadas al contrato, pues se estipul6 una obligacioén con
cargo al precio pactado, definiendo el plazo de 15 dias para acreditar su cumplimiento y declarando
expresamente que se trataba de obligaciones permanentes e indefinidas, sin plazo ni posibilidad
alguna de prescripcion, todo lo cual no se presenta en el caso de otras obligaciones, afiadiendo
que se estipuld una pena equivalente al 25% del precio de la compraventa, es decir, $ 5.000.000
y comprobandose que era imposible al demandado cumplir lo determinado como obligaciones,
atendidas dificultades tecnoldgicas que resefia y que no eran posibles de medir a ese tiempo, no
pudiendo ninguna de las partes alegar mala fe, ain cuando a 4 afios tampoco haya variado mucho
el escenario en la materia, de manera que, ante la imposibilidad de documentar la gestion tendiente
al cumplimiento de la obligacion, el sefior ZZ se limit6 a informar de tal cumplimiento oportuna-
mente a la abogado dofia AB2, de XX, dando asi por superado el asunto, y destacando sobre esta
clausula que la falta no fue reclamada oportunamente por la demandante, teniendo para ello 1 afio
de plazo, y las acciones judiciales intentadas constituirian un mero tramite de extorsiéon fraguado
por la demandante para obligar al demandado a prescindir de los US$ 470.000; de las clausulas
séptima y octava, se observa que ambas partes dieron cabal cumplimiento a sus obligaciones; de la
clausula novena, se observa que jamas ha sido incumplida por el demandado, pues ha mantenido
estricta reserva de los términos del contrato, no constituyendo infraccion el contenido de un parrafo
de un folleto TR11-Chile del afio 2001, pagina 9/18, pues se trata de una explicacién general ante
el mercado objetivo, en referencia a la razén por la cual TR9 cambié su nombre de fantasia por el
de “TR11-Chile”, explicacion forzada en 2001 por una serie de rumores en el mercado de seguros
resultantes de afirmaciones efectuadas por don J.C. en una convocatoria que a fines de 1999 efectu6
XX a compafiias aseguradoras, corredores de seguros, liquidadores de siniestros y autoridades
publicas relacionadas, afadiendo que la demandante debié haber reclamado oportunamente de
esta situacion dentro de los plazos de prescripcion, lo que no hizo, renunciando a sus derechos
cuando intenté una compensacién econémica ante el 19° Juzgado del Crimen de Santiago en mayo de
2000, por $ 30.000.000, en circunstancias que la pena estipulada en este caso es de $ 10.000.000,
reiterando que estas acciones judiciales son mero tramite de extorsion para obligar al demandado
a prescindir de los US$ 470.000 pendientes de pago; y, de las clausulas décima, undécima, duo-
décima, decimotercera y decimocuarta, se observa que ambas partes les han dado cumplimiento
cabal, concluyendo que las partes deben respetar los pactos que establecieron privadamente para
el cumplimiento del calendario de pagos de US$ 470.000, pero en virtud de que dichos acuerdos no
quedaron “escriturados”, al menos quedaron garantizados los derechos de propiedad de ambos en
la formula contractual que ide6 XX, toda vez que el contrato garantiza y protege los patrimonios no
transados, quedando sujetos a obtener un acuerdo y estando entonces condenados “de por vida”
a convivir con el impasse.

En cuanto a los perjuicios que supuestamente don ZZ ha provocado a XX, sefiala que si el de-

mandado no ha transgredido ninguna clausula del contrato no puede haber generado ningun tipo
de perjuicio. Respecto de la imagen comercial de XX, depende de ella misma, y cualquier reclamo
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10.

1.

12.

13.

14.

de indemnizacioén es improcedente pues el demandado esta dispuesto a cumplir sus compromisos
al momento en que la demandante cumpla con el pago pendiente de US$ 470.000. Respecto de
amenazas y publicaciones para iniciar un proceso de franquicias con el nombre de “BB”, refiere que
como en 10 afios de disputas y 8 de litigios la demandante se ha negado a cumplir los compromi-
sos contraidos, TR9 debe continuar con su proceso de expansion en la modalidad de franquicias
de la marca registrada TR11-Chile, luego de desechada la opcion conferida a XX de resolver el
conflicto, seguin su carta del 14 de octubre de 2003, y nadie puede impedir que TR10 desarrolle sus
actividades comerciales como mejor estime a sus intereses, siendo una materia que ya se resolvié
al desecharse el recurso de proteccion el 1° de octubre de 2003.

Termina haciendo una breve referencia al derecho, citando reglas legales del valor de los contratos
e insistiendo que no ha incumplido acuerdo alguno y siempre ha estado llano a cumplir todas y cada
una de las obligaciones contraidas, siendo la demandante la que no lo ha hecho, y en cuanto a los
perjuicios solo dice que no han existido.

En la conclusion pide que se rechace la demanda en todas sus partes, con costas.

En el segundo otrosi hace reserva de acciones, en el tercer otrosi acompafia documentos agregados
desde fs. 76 a 113, y en el cuarto otrosi consta el patrocinio y poder.

A fs. 159, el 27 de noviembre de 2003, en el primer otrosi, XX objeté los documentos de fs. 80 a
84 ydefs. 85a91.

Afs. 475, el 15 de marzo de 2004, en lo principal, XX objeté los documentos de fs. 337, 333, 332,
331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 322, 321, 320, 318, 316, 315, 308, 297 y 296.

Afs. 178 consta el acta de comparendo de conciliacion del 16 de diciembre de 2003, al que asistieron
ambas partes y sus abogados, y en que se dejé constancia del hecho de no ser posible acordar
una conciliacién.

A fs. 179 y 180 consta la interlocutoria de prueba del 19 de diciembre de 2003, que fij6 los hechos
sobre los cuales debia recaer la prueba de las partes, desechandose a fs. 189, el 6 de enero de
2004, la reposicion de lo principal de fs. 187 de XX, de 5 de enero de 2003.

Afs. 182 esté agregada fotocopia de un correo electrénico enviado por el demandado como copia
a este Juez Arbitro, de fecha 5 de enero de 2004, el que se orden6 agregar con conocimiento de
las partes en la resolucion de fs. 179.

A fs. 190 y 198, el 12 de enero de 2004, a fs. 223, el 16 de enero de 2004, y a fs. 227, el 23 de
enero de 2004, XX acompafié documentos, quedando los primeros agregados al Cuaderno Anexo
de Documentos N° 1 creado por la resolucion de fs. 225, del 22 de enero de 2004, y los siguientes
desde fs. 193 a fs. 197, desde fs. 201 a fs. 222 y desde fs. 229 a fs. 276.

A fs. 199, el 12 de enero de 2004, en lo principal, XX presento lista de testigos.

Afs. 280, el 26 de enero de 2004, en lo principal, don ZZ acompafia documentos agregados desde
fs. 295 a fs. 388.

Ademas, en el primer otrosi presenté lista de testigos, desechandose en la resolucion de fs. 389,
de 28 de enero de 2004, a los sefiores J.C. y E.S., en el segundo otrosi solicité un peritaje de
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

avaluacion comercial de la marca “BB”, que se rechazé en la misma resolucién de fs. 389, y en el
tercer otrosi pidié absolucion de posiciones, que también se rechazé a fs. 389 por no acompafarse
el pliego respectivo.

Afs. 400, el 3 de marzo de 2004, y a fs. 404, el 4 de marzo de 2004, constan actas de audiencias
de los testigos sefiores A.V. y C.B., de XX.

A fs. 441, el 4 de marzo de 2004, don ZZ, en el primer otrosi, acompafié documentos, que estan
desde fs. 408 a fs. 440.

Afs. 448, el 8 de marzo de 2004, consta acta de audiencia de la testigo sefiora M.C., de XX.

En el parrafo segundo, las partes declararon expresamente que estaban de acuerdo en que el
feriado judicial comprendido entre el 1° de febrero y el 1° de marzo de 2004, ambos dias inclusive,
suspendioé todos los plazos que rigen para el juicio arbitral.

Afs. 475, el 15 de marzo de 2004, XX objeta y observa documentos.
A fs. 479, el 29 de marzo de 2004, consta acta de audiencia del testigo don M.P., de XX.

Afs. 481, el 29 de marzo de 2004, se prorrogd el plazo del juicio arbitral por el término de 6 meses
desde el 2 de abril de 2004, notificandose a las partes por carta certificada de 30 de marzo de
2004, como consta a fs. 481 vuelta.

Afs. 483, el 16 de abril de 2004, XX formula observaciones a la prueba.

Afs. 570, el 29 de abril de 2004, se cit6 a las partes a oir sentencia, y seguidamente, se decretaron
medidas para mejor resolver, consistiendo una de ellas en los documentos que quedaron agregados
desde fs. 564 a fs. 568, y las demas se dieron por cumplidas por resolucion de fs. 586, de 12 de
mayo de 2004, en virtud de escrito de don ZZ, de fs. 573, del 7 de mayo de 2004, y de los docu-
mentos agregados a fs. 583 a fs. 585, salvo la que se dej6 sin efecto en la misma resolucion.

Afs. 571, el 30 de abril de 2004, en el otrosi, se renuncié el patrocinio y poder de los abogados de
don ZZ, aceptandolo éste y declarando estar en conocimiento del estado del juicio.

Finalmente, a fs. 589, el 3 de junio de 2004, se dispuso que rigiese el decreto de citacion para oir
sentencia de fs. 570.

Se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

A.

EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE DOCUMENTOS

Que las objeciones introducidas por XX respecto de los documentos de fs. 80 a 84 y 85 a 91 fueron
rechazadas a fs. 174 y siguientes.

Que las objeciones planteadas por XX respecto de los documentos agregados a fs. 337, 333, 332,

331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 322, 321, 320, 318, 316, 315, 308, 297 y 296, se refieren en mayor
medida al mérito probatorio que pueden tener dichos documentos segun las reglas legales, pues
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no constaria su autenticidad, emanando de la propia parte que los presenta o de terceros que no
los han reconocido, y en algunos casos los documentos no serian integros por faltarles otros que
los aparecerian complementando.

Este Juez Arbitro estima que dado su caracter de Arbitrador, conforme al Articulo 223, inciso tercero,
del Codigo Organico de Tribunales, y lo establecido en el Articulo 30° del Reglamento Procesal de
Arbitraje, en su texto vigente al 31 de octubre de 2000, segun los cuales debe fallar segun lo que
su prudencia y equidad le dictaren, y apreciara la prueba en conciencia y segun las reglas de la
sana critica, tiene suficientes facultades para ponderar apropiadamente la fuerza probatoria que
se otorgara a cada documento, por lo que no es conducente aceptar las objeciones planteadas y
se estimaran como observaciones.

EN CUANTO AL FONDO

Que XX interpone demanda en contra de don ZZ, por incumplimiento de este Ultimo al contrato
de compraventa de las marcas comerciales “BB”, denominativa y mixta, Clase 36, para distinguir
servicios de liquidacion, ajustes y asesorias en seguros, segun Registros de 8 de febrero de 1991,
y de 14 de enero de 1994, respectivamente, celebrado segun escritura publica otorgada en la No-
taria de don NT1, el 10 de septiembre de 1999 a fin de que se ordene dicho cumplimiento y se le
indemnicen los perjuicios que indica, mas las costas del juicio.

Funda esta demanda, basicamente, en que luego de mantenerse una disputa por el dominio o titu-
laridad de las marcas indicadas, desde 1995 hasta 1999, entre TR1, una compafiia de liquidadores
de seguros de Estados Unidos y con operaciones en todo el mundo, y don ZZ, se celebr6 el contrato
de compraventa que determind la transferencia del dominio de dichas marcas —incluyendo todos los
dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y
demas similares utilizados por el vendedor, por si o por sus empresas relacionadas, para identificar en
Internet, correo electronico y en todo otro soporte o medio informatico similar, las mismas marcas— a
XX, una compaiiia filial en Chile de TR1, al precio de $ 20.000.000 que se pag6 en el mismo acto,
estipulandose expresamente las obligaciones del vendedor, aqui demandado, de no solicitar, usar
ylo registrar las marcas asi como ninguna otra marca grafica o fonéticamente semejante a éstas, de
modificar las razones sociales, nombres y/ nombres de fantasia de las sociedades que haya consti-
tuido utilizando las marcas del presente contrato u otras semejantes, de resciliar cualquier contrato
que, en relacién a estas marcas hubiese celebrado con terceros, de no utilizar ni permitir el uso por
parte de terceros, de los dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias,
nombres de servidor, sitios y demas similares ya referidos, debiendo dentro de 15 dias presentar al
comprador comprobante de haber cancelado y/o puesto término a todo contrato vigente al respecto
para el vendedor o sus empresas relacionadas, y de mantener en estricta reserva y no divulgar a ter-
ceros la celebracion del contrato, ni sus términos y condiciones, obligaciones todas éstas que fueron
deliberadamente incumplidas por el demandado, causando graves perjuicios a la demandante, tanto
patrimoniales como morales, por un valor total de $ 326.363.575.

Que don ZZ solicita el rechazo de la demanda, en todas sus partes, y que se condene a XX al pago
de las costas del juicio.

Funda su contestacion, basicamente, en que el contrato de compraventa ya indicado —surgido luego
de 10 afios de disputas con TR1, de Estados Unidos, y su filial en Chile XX, y que fue redactado e
impuesto por la demandante—, no sélo incluyé la transferencia de las marcas comerciales “BB”, sino
que también comprendié otros compromisos entre las mismas partes, distintos de la compraventa de
las marcas y no abarcados todos por la misma compraventa ni su precio de $ 20.000.000, equivalente
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a US$ 30.000, compromisos respecto de los cuales, en lo esencial: a) no existia obligacion exigible
a su parte, como en el caso de la modificacién de las razones sociales de TR9 y TR10, y como en el
caso de la resciliacion de contratos celebrados con terceros en relacion a las marcas comerciales,
respecto de las cuales existia un acuerdo privado entre las partes, no declarado en el contrato de
compraventa referido, en orden a llevar a efecto y cumplir dichas obligaciones una vez que se pagaran
US$ 470.000, que correspondia al saldo del precio total convenido por el total del acuerdo privado no
declarado, de US$ 500.000 y pagadero dentro del afio siguiente al contrato, al margen de no serle
exigible tal cumplimiento por no existir plazo de la obligacion; y, b) no se habia incurrido en incumpli-
miento, como en el caso de la no utilizacién, ni permitir el uso por parte de terceros, de los dominios,
inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demas
similares para identificar en Internet, correo electrénico y en todo otro soporte o medio informatico
similar, las marcas vendidas, y la comprobaciéon a la demandante, dentro de 15 dias, de haberse
cancelado y/o puesto término a todos aquellos contratos en virtud de los cuales el demandado o sus
empresas relacionadas los mantuvieren vigente a su nombre —lo que, por demas resultaba imposible
de cumplir atendidas razones tecnolégicas que superd del Unico modo que pudo hacerse—, y como en
el caso de la mantencion en estricta reserva, y no divulgacion a terceros, de la celebracién del contrato
de compraventa, ni de sus términos y condiciones, pues la Unica alusion hecha en 2001 no supuso
divulgar el contrato y fue motivada por rumores generados a partir de acciones de la demandante, no
existiendo perjuicios que reclamar.

Que preciso es destacar ciertos hechos relevantes que no estan disputados por las partes:

a) En primer término, interesa destacar que las partes mantenian una disputa por el dominio y
titularidad de la marca comercial “BB” de que se trata, a lo menos desde 1992, en que TR1, de
Estados Unidos, paso6 a tomar interés en las actividades de liquidacion de seguros en Chile,
a través de la compaiiia chilena TR8 —hoy XX S.A.—, de manera que cualquier acto o contrato
relacionado con dicha marca comercial debia ser estimado como de importancia por las par-
tes.

b) En segundo término, también interesa destacar que ambas partes en conflicto se desenvuel-
ven en la actividad de liquidacion de seguros en Chile como su giro exclusivo, sino principal,
y desde hace largo tiempo, de manera que todo asunto que concierne a dicha actividad es de
importancia y relevante para su desarrollo, al margen que en el caso de don ZZ dicha actividad
le esté impedida desde su eliminacién del Registro de Liquidadores de Siniestros de la Superin-
tendencia de Valores y Seguros, por Resolucion Exenta de dicha Superintendencia, agregada
sin objeciones a fs. 34.

c) En tercer término, el tnico documento en que constan los acuerdos de las partes en relacién a
las marcas comerciales “BB” es el contrato de compraventa de marca comercial celebrado entre
TR8 —hoy XX S.A.—y don ZZ, segun escritura publica otorgada en la Notaria de don NT1, el 10 de
septiembre de 1999, pues el mismo demandado expresa en su contestacion que los pactos que
supondrian —segun dice— un precio total de US$ 500.000, de los cuales US$ 30.000 se pagaban
como precio de la compraventa de las marcas y el saldo de US$ 470.000 se pagarian en el plazo
de 1 afo siguiente a la fecha del contrato, “se establecieron privadamente” y “no quedaron escri-
turados”, como se lee en los parrafos finales de fs. 148, advirtiéndose que ya antes habia dejado
dicho en la misma contestacion que la demanda suponia desconocer “los acuerdos de palabra”,
como se lee en el segundo parrafo de fs. 120.

d) En cuarto término, estan de acuerdo las partes que en virtud del contrato de compraventa
de que se trata en la letra c) precedente, don ZZ vendié, cedio y transfirié a XX, que compro,
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f)

)]

aceptd y adquirié para si, las dos marcas comerciales, denominativa y mixta, identificadas con
la expresion “BB”, de la Clase 36, para distinguir servicios de liquidacion, ajustes y asesorias en
seguros, segun Registros de 8 de febrero de 1991, y de 14 de enero de 1994, no reservandose
don ZZ derecho alguno respecto de ellas.

En quinto término, estan de acuerdo las partes en que el contrato de compraventa de marcas
comerciales ya referido fue suscrito por ellas sin que existiese error en cuanto a su substancia
y aspectos esenciales o principales, como tampoco fuerza para celebrarlo, sin perjuicio de las
distintas interpretaciones que plantean para su contenido en relacion con las obligaciones es-
peciales o adicionales que quedaron comprendidas en el contrato, y de la aparente acusacion
de engafio que parece traslucir don ZZ en partes de su contestacion.

Viene al caso sefialar que si bien el contrato tuvo por objeto —como ambas partes lo han plan-
teado— poner término a sus disputas sobre el dominio y la titularidad de las marcas comerciales
que fueron su objeto, lo que supondria ser una transaccion, lo cierto es que han insistido ambos
en designarlo como compraventa, de modo que este Juez Arbitro no puede apartarse de esa
circunstancia. Dicho de otro modo, el contrato es de compraventa, aunque tiene el efecto de una
transaccion para poner término al litigio de nulidad de una de las marcas que eran su objeto,
segun la clausula undécima del mismo contrato.

Sin embargo, no puede ignorarse que la expresion “BB” con que se designan las marcas co-
merciales, corresponde precisamente al nombre o razén social de TR1, de Estados Unidos, y
a su filial en Chile —hoy XX S.A.—, a lo que se agrega que el mismo don ZZ en su contestacion
reconoce que conoci6 de esa expresion como el nombre o razén social indicado, precisamente
con motivo de actividades a las que fue invitado a participar en esa misma compafiia en Es-
tados Unidos, antes de solicitar el primero de los registros de la marca en Chile —a fs. 124—. A
mayor abundamiento, las partes estan de acuerdo que TR1 es una afamada compaiiia en las
actividades de liquidacion de seguros en todo el mundo.

En sexto término, esta también declarado por ambas partes que don ZZ ha sido sometido a proceso
penal en los autos sobre infraccion de propiedad industrial seguidos ante el 19° Juzgado del Crimen
de Santiago, segun resolucion de diciembre de 2001, agregada en copia a fs. 45, sin objeciones,
por el delito de uso malicioso de marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del
clasificador vigente, previsto en la letra a) del Articulo 28 de la Ley N° 19.039, que Establece Normas
Aplicables a los Privilegios Industriales y Proteccién de los Derechos de Propiedad Industrial.

En séptimo término, es un hecho reconocido que existen legalmente las sociedades TR9 Limi-
tada, cuyo extracto se encuentra en el Registro de Comercio de Santiago del afio 1992 (antes
TR9 Compaiiia Limitada), segun el documento agregado sin objeciones a fs. 564, y TR10,
cuyo extracto se encuentra en el Registro de Comercio de Santiago del afio 1998, segun el
documento no objetado, es decir, ambas compafiias incluyen en sus razones sociales la marca
comercial “BB”, y la primera de dichas compafias desde el afio 1993, segun su modificacion
cuyo extracto esta inscrito en el Registro de Comercio de Santiago del afio 1993, segun el
documento también inobjetado.

Sobre el particular, no esta disputado tampoco que el control de dichas compafiias es de don
ZZ, destacandose:

(i) Que en TR9 el demandado tiene el 60% de los derechos sociales y el resto del 40% de los
derechos sociales corresponde a dofia L.V., quien es conyuge del demandado, segun lo
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declara a fs. 574 —aunque afirmando haberse declarado nulo el matrimonio—, y el uso de
la razén social corresponde exclusivamente al demandado, como se ratifica en el extracto
inscrito en el Registro de Comercio de Santiago del afio 1995, agregado sin objeciones;

(ii) Que en TR10 el demandado tiene el 95% de los derechos sociales y el resto del 5% de
los derechos sociales corresponde a don O.C., quien es abuelo materno de los hijos del
demandado, segun lo declara, y el uso de la razén social corresponde exclusivamente al
demandado; y,

(iii) Que don ZZ reconoce no haber efectuado gestion alguna para modificar las razones so-
ciales de las dos compafiias indicadas —pues no acepta que la obligacién de hacerlo le
sea exigible—, aunque declara permanentemente estar disponible a hacer las gestiones
correspondientes y aun a transferir la totalidad de los derechos sociales de ambas com-
paiias y todos sus activos operacionales siempre que se le pague la suma equivalente a
US$ 470.000, que estima se le adeuda por XX.

4. Que la disputa de las partes radica, en lo esencial y determinante, en lo siguiente:

a)

b)

Por una parte, XX sostiene que luego de largos litigios, comprd a don ZZ, que le vendid, al
precio de $ 20.000.000, pagado al contado, todos los derechos de las marcas comerciales
“BB”, quedando obligado éste, por la ley y ademas por las expresas estipulaciones del contra-
to, a no usar dichas marcas u otras semejantes, en forma alguna —incluido en Internet, correo
electrénico y en todo otro soporte o medio informatico—, ni el vendedor ni sus relacionados,
por lo que debia abstenerse, o terminar, de usarlas en las sociedades que hubiese formado o
en contratos con terceros; vy,

Por otra parte, en cambio, don ZZ sostiene que no obstante esa compraventa y las obligaciones
que en ella se estipularon, el real acuerdo entre vendedor y comprador, no declarado en la es-
critura del contrato ni en ningun otro documento —constituyendo un acuerdo “de palabra” o “de
caballeros”—, consistia en que el precio total era de US$ 500.000, por las marcas comerciales
y sus designaciones en Internet, correo electrénico y en todo otro soporte o medio informatico
y por las sociedades TR9 y TR10, y sus contratos de liquidacion y ajustes de seguros, de los
cuales solo se pagaron US$ 30.000, que corresponden al precio pagado en la sefialada escri-
tura por la compraventa de las marcas comerciales y sus designaciones en soportes o medios
informaticos, y el saldo de US$ 470.000 debia pagarse dentro de 1 afio, habiéndose estructu-
rado el contrato de manera que paulatinamente el comprador obtuviese ingresos del uso de las
marcas que le sirvieran para el pago de dicho saldo de precio, quedando garantizadas ambas
partes en sus respectivos derechos, pues el comprador tendria las marcas y designaciones
para soportes o medios informaticos y el vendedor tendria el control legal de las sociedades
referidas.

Fue por ello que en la interlocutoria de prueba de fs. 179, se establecio la necesidad de recibir
prueba sobre los antecedentes relevantes del contrato de compraventa de que se trata, y sobre
sus términos y estipulaciones, particularmente respecto de la extensién de la obligacion del
vendedor de modificar las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasias de sociedades
constituidas usando las marcas u otras semejantes, y respecto de si se convino en reservar al
vendedor el uso de la expresion “BB” para las razones sociales, nombres o siglas de fantasia
de TR9y TR10, o el uso de las marcas para celebrar contratos con terceros en relacién a las
marcas mismas.
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5. Que atendiendo a la circunstancia que las alegaciones y defensas de don ZZ se basan en acuerdos
que dice se habrian celebrado con XX pero de los que no se dejé constancia escrita, y existiendo
como unico documento que reflejaria las estipulaciones que las partes reclaman haber convenido
—aun las que no se expresaron directa y explicitamente por escrito, segun el demandado—, la escri-
tura publica del contrato de compraventa de marcas comerciales agregada sin objeciones a fs. 30,
los analisis para establecer los hechos partiran de dicho instrumento.

6. Que, en este orden de ideas, hay que dejar establecido lo siguiente:

a)

b)

c)

En el contrato de compraventa, luego de identificarse las marcas comerciales “BB” en la clausula
primera, se pactd, en la clausula segunda, que dichas marcas se vendian por una parte y se
compraban por la otra, sin que se sefialaran reservas de ninguna especie, ni en esa clausula
ni en ninguna otra posterior, y declarandose luego en la clausula tercera, que el precio de la
compraventa ascendia “a la suma Unica y total de veinte millones de pesos” que se pago en el
mismo acto al contado y en dinero efectivo que el vendedor declar6 recibir a su mas entera y
completa satisfaccion.

En adelante el contrato consigna otras varias clausulas que, sin mayor analisis, parecen constituir
estipulaciones naturales o accidentales al contrato, es decir, que no lo alteran en su esencia,
pero que precisan las que naturalmente le pertenecen o lo adicionan, pero en parte alguna se
advierte que se trate de clausulas ajenas al contrato o extrafias a su objeto principal.

En cuanto concierne a la primera parte de la clausula cuarta, no hay, ni puede haber, disputa,
pues es natural que quien vende una marca comercial se entienda obligado a no solicitar, usar
ylo registrar la misma marca ni ninguna otra semejante, y lo contrario haria absurda la venta,
mas alla de la prohibicion de la letra h) del Articulo 20 de la Ley N° 19.039.

En cuanto concierne a la segunda parte de la referida clausula cuarta, que expresa que “asi-
mismo, se obliga expresamente (el vendedor) a modificar las razones sociales, nombres y/o
nombres de fantasia de las sociedades que haya constituido utilizando las marcas del presente
contrato u otras semejantes”, bastaria indicar que la propia ubicacion que las partes dieron a
la estipulacion muestra que su sentido y alcance es el sefialado en la letra b) precedente, es
decir, se trataria de una estipulacion natural del contrato.

Este Juez Arbitro, entonces, razona de esa manera y desecha las alegaciones del demandado,
ademas:

(i) Porque seria inconsistente la compra de una marca comercial con la reserva del derecho
del vendedor para usar dicha marca en la razén social o sigla de fantasia de una sociedad,
a menos de expresarse dicha reserva, de cualquier forma que signifique ese reconocimien-
to por parte del comprador, que es nuevo titular de los derechos de la marca comercial;

(ii) Porque no existe documento alguno en los autos, ni ningun otro elemento de prueba, que
indique de cualquier modo que XX entendié reservar a don ZZ el uso de la marca “BB” en
la razdén social o sigla de fantasia de una o mas sociedades y, al contrario, el contrato in-
cluy6 expresamente la obligacion de suprimirla, sin que se haya producido prueba alguna
sobre limites a la obligacion;

(iii) Porque no resulta razonable aceptar que las partes hubiesen querido silenciar expresar
una reserva al demandado para continuar en el uso de la marca a través de incluirla
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii

(ix)

(x)

en la razon social o sigla de fantasia de sociedades que hubiese constituido, si la tras-
cendencia que para las partes tenia la operacién, dados los litigios que mantenian y su
competitiva participacion en las mismas actividades comerciales, obligaba a precisar la
extension de sus respectivos derechos y obligaciones y no perseverar en la confusion de
identidades que las habian llevado a aquellos litigios;

Porque basta incluso la importancia radical que el propio demandado otorgaba a esta
operacion, por la misma avaluacion que aparece ahora haciendo para las marcas comer-
ciales vendidas y los activos de las sociedades en que hacia uso de dichas marcas, en
US$ 500.000, lo que lleva a considerar inverosimil que haya podido consentir en la venta
de las marcas al precio de US$ 30.000, dejando pendiente un saldo de US$ 470.000, sin
expresarlo y estipulando, ademas, que se obligaba a suprimir la marca de sus socieda-
des, sin condicionamientos;

Porque el mismo demandado, contradictoriamente, intenta demostrar que no continta
utilizando la marca comercial en la razon social de sus empresas, al afadirle, como se-
fala en su contestacion, a la sigla TR11-Chile la leyenda “(ex TR10)”, como se lee en el
cuarto parrafo de fs. 130, y, ademas, mantiene su contradiccién e intenta sostener que
ha dado cumplimiento a la supresion de la expresiéon “BB” de la razon social de dicha
compafiia cuando declara en el proceso penal seguido ante el 19° Juzgado del Crimen
de Santiago, por el uso indebido de la marca comercial, el 4 de agosto de 2000, como se
lee en el documento de fs. 193, a la vuelta, no objetado;

Porque el hecho de no expresarse un plazo para el cumplimiento de una obligacién posi-
tiva, como era ésta, no supone que la obligacion deje de tener tal caracter, sino que supo-
ne que la obligacién no esta sujeta a la modalidad del plazo y, por ende, debe cumplirse
de inmediato; es lo que se designa como obligacion pura y simple;

Porque aun si se considerara que se trata de una obligacién sujeta a plazo, al no expre-
sarse tendria que entenderse técito, rigiendo la regla del Articulo 1.494 del Codigo Civil,
que importa sostener que el plazo tacito es el indispensable para cumplir la obligacion, y
a todas luces habria sido excedido, como quiera que han transcurrido varios afios desde
que el contrato se celebro sin que se haya ejecutado lo pactado;

) Porque es de advertir que el Articulo 367 del Cédigo de Comercio —aplicable a las socieda-
des mercantiles por su objeto, como es el caso de las sociedades auxiliares del comercio
de seguros— previene que la inclusién en la razon social del nombre de una persona extra-
fia “es una estafa” que sera castigada con arreglo al Codigo Penal, resultando ello relevante
si el vendedor quedaria desprendido del dominio de la marca cuya expresion identificaba
sus sociedades y se correspondia con el nombre o razén social del comprador;

Porque “el sentido en que una clausula puede producir algun efecto, debera preferirse a
aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”, como lo expresa el Articulo 1.562
del Cédigo Civil, siendo ésta una regla de interpretacion equitativa, de manera que hay
que optar por entender que el demandado quedaba obligado a suprimir las razones so-
ciales de sus sociedades, y no optar por entender que a pesar de expresarse esa estipu-
lacion careceria de efecto juridico, como pretende el demandado;

Porque la declaracion de la testigo, dofia AB2, de fs. 448 y siguientes, legalmente exa-
minada y sin tacha, tanto al referirse al primer hecho controvertido, de los antecedentes

© Todos los Derechos Reservados Camara de Comercio de Santiago



CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION - CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

d)

del contrato de compraventa, cuando al referirse al segundo de ellos, de los términos y
estipulaciones del contrato, es categérica y parece a este Juez Arbitro imparcial y veri-
dica al declarar que don ZZ tenia cabal conocimiento de lo que firmo, que no discutio el
contenido de fondo del contrato, sabiendo que éste consideraba la modificacion de las
razones sociales de las dos compafias ya indicadas, pues incluso propuso transferir
la totalidad de los derechos en dichas compafiias a XX, sin manifestar reserva alguna
de ningun derecho respecto de aquella obligacién impuesta en el contrato y siendo sus
unicas objeciones los montos de las multas previstas en los casos de otras obligaciones
del contrato y las circunstancias que determinarian su exigibilidad, las que abandono,
firmandolo sin modificaciones;

(xi) Porque la sola circunstancia que el contrato hubiese sido redactado por la demandante
en nada altera todo lo anterior, desde que dicha redaccién es clara y no tiene mayor com-
plejidad, habiendo sido previamente conocida del demandado, como consta de la copia
de libro de correspondencia y borrador o minuta del contrato agregados de fs. 310 a 314
y acompafiados por el propio don ZZ; vy,

(xii) Porque, en fin, el demandado ninguna prueba produjo para demostrar su alegacién esen-
cial resefiada en la letra b) del considerando 4 de este fallo, y los Unicos antecedentes
probatorios que aporté sobre posibles negociaciones previas al contrato del 10 de sep-
tiembre de 1999, estan agregados a fs. 316, 318, 320, 321, 324, 326, 327, 329, 330, 331,
332y 333, correspondiendo todos ellos a documentos emanados de su propia parte, alu-
diendo a negociaciones que no estan reconocidas en otros antecedentes del proceso.

En virtud de ello y porque la prudencia y la equidad imponen aplicar las reglas que establecen
que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser inva-
lidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (Art. 1.545, C. Civil), y que los
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o
que por la ley o la costumbre pertenecen a ella (Art. 1.546, C. Civil), este Juez Arbitro razona y
entiende que en virtud de la clausula cuarta de la compraventa de que se trata, el demandado
quedo obligado a modificar las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasias de las
sociedades que haya constituido utilizando las marcas vendidas, “BB”, y ello se aplica desde
luego a TR9 y TR10, debiendo cumplir dicha obligacion en el tiempo inmediatamente posterior
al contrato.

Respecto de la clausula quinta del contrato, que estipulé la obligacion del vendedor de “resciliar
cualquier contrato que, en relacién a estas marcas, hubiese celebrado con terceros”, han de
aplicarse los mismos razonamientos de la letra c) de este considerando 6, pues, de la misma
manera, no resulta razonable aceptar que el adquirente y nuevo titular de la propiedad de las
marcas aceptara la existencia de derechos de terceros sobre dichas marcas, sin expresarlo, y,
al contrario, como era natural, la obligacion qued6 consignada en el contrato.

Se afade, para decidirlo asi:
(i) El orden logico y contenido arménico del contrato no permiten formar ninguna conviccion
de la alegacién del demandado, pues en parte alguna del contrato se estipul6 algun tipo

de reserva o derecho a favor del vendedor con respecto a las marcas comerciales vendi-
das, y si asi se hubiere convenido, debi6 expresarse a lo menos implicitamente;
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(ii) Como ya dijimos, la no estipulacién de un plazo, no resta eficacia juridica a una obligacion,
y al contrario, autoriza su ejecucion sin espera; y,

(iii) En este caso, el caracter natural de la estipulacion es mucho mas evidente que en el caso
anterior recién analizado, toda vez que se trata de una estipulaciéon que atafie directamen-
te al ejercicio pleno de los derechos que confiere una marca comercial y que resultan limi-
tados si existen derechos a favor de terceros en virtud de contratos celebrados teniendo
como objeto la marca comercial.

Hay que hacer notar, eso si, que la interpretaciéon correcta de la estipulacion no es la que
parece sostener la demandante, cuando pretende que la obligacion consiste en resciliar
todo contrato celebrado con terceros usando la expresiéon de la marca, pues, como bien
sostiene el demandado, ello supondria dejar sin efecto todos los contratos celebrados
por sus sociedades que utilizan la marca comercial vendida en la razén social o sigla de
fantasia, y no ha podido ser esa la intencion de las partes si ello concierne a sus activos
operacionales que no quedaron comprendidos en la compraventa.

Concluimos entonces en el mismo sentido expresado en el parrafo final de la letra c) de
este considerando 6.

e) En cuanto a la estipulacion de la clausula sexta, la disputa sobre su alcance solo dice relacion
con el modo de cumplirla y de acreditar su cumplimiento, pues el demandado sostiene que
dificultades tecnologicas impiden especialmente documentar el cumplimiento.

Para este Juez Arbitro, en cambio, la estipulacion no presenta conflictos de interpretacion sobre
su contenido y alcance, pues detalla claramente que se incluyen en la compraventa —ese debe
ser el sentido de las expresiones “con cargo al precio pactado” que se utilizan para estipular la
obligacion que en ese acto se contrae— todos las designaciones en Internet, correo electrénico
y en todo otro soporte o medio informatico, que tienen un régimen operativo independiente,
aunque actualmente se reconoce la relacion directa con los derechos que confiere una marca
comercial, pues su titular tiene preferencia para usar la expresion en que consiste la marca en
los soportes 0 medios informaticos.

En cuanto a la comprobacién del cumplimiento, a la hora de revisar dicha comprobacion, habra
que ajustarse a las formas admitidas por los soportes o medios informaticos de que se trate.

Que, en consecuencia, se concluye, en cuanto a los términos y estipulaciones de la compraventa
de las marcas comerciales “BB”, que el demandado se obligdé ante la demandante, como parte de
dicho contrato y sin sujecion a modalidades, a modificar las razones sociales, nombres y/o nom-
bres de fantasia de las sociedades que haya constituido utilizando las marcas vendidas y que las
partes demandante y demandada no convinieron en reservar al demandado —vendedor— el uso
de la expresion “BB” para las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasia de TR9 y TR10,
en cuanto pertenecientes o controladas por el demandado, y tampoco convinieron en reservar al
demandado —vendedor— el uso de las marcas comerciales para celebrar contratos con terceros,
en relacion a dichas marcas.

Que establecidos los términos y estipulaciones del contrato de compraventa de marcas comercia-

les, debe razonarse si existen los incumplimientos reclamados por XX contra don ZZ, y sobre el
particular puede sostenerse:
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a) En cuanto a la obligacién de modificar las razones sociales de TR9 y TR10, basta recurrir a lo
establecido en el acapite (iii) de la letra g) del considerando 3 de este fallo, para razonar que
dicha obligacion esta incumplida y no existe propoésito alguno de darle cumplimiento, pues se
afirma de contrario que ello supone una situacion que subsistira “de por vida”, como se lee a
fs. 149 en la contestacion de la demanda.

Hay que afadir:

U

(i)

Que en dicho contrato comparecié quien no sélo aparecia como titular directo de los
derechos sobre las marcas comerciales que sirven a la designacion de las razones
sociales de las dos compafiias, sino quien, ademas —como ya esta establecido en los
acapites (i) y (ii) de la letra g) del considerando 3 del fallo— era y es su socio mayo-
ritario en forma directa y controlador tanto de la propiedad total como de la adminis-
tracion, correspondiéndole estatutariamente y en forma exclusiva el uso de la razén
social, de manera que su sola comparecencia al contrato obligandose al cambio de la
razoén social lo fuerza en su condicion personal, es decir, como socio controlador de la
propiedad y administracién y exclusivo usuario de la razén social de cada compafiia no
se requeria que actuara a nombre de la compafia sino en su propia condicién personal
indicada;

Que no podria sostenerse que no compareciendo los demas socios no podria efectuar-
se la modificacion estatutaria indicada, por minoritarios y relacionados que fueran ellos,
puesto que no se ha establecido que dichas compafiias hayan tenido operacion efectiva,
como quiera que don ZZ no sélo no acompafié antecedente alguno que muestre sus
operaciones, sino que ademas, requerido por este Juez Arbitro para proporcionar sus
antecedentes econdémicos mas relevantes, se excusé de hacerlo, a fs. 576, al pretextar
que toda la documentacién se encontraba en poder del Servicio de Impuestos Internos, lo
que no resulta atendible por el hecho que no es verosimil suponer que no guarda copias
de minimos antecedentes, tanto porque aquella autoridad asi se lo exigiria, cuanto porque
cualquier persona medianamente diligente asi lo haria;

(iii) Que corroboran lo anterior los Unicos antecedentes acompafiados por el demandado para

excusarse del requerimiento efectuado y que estan, sin objecion, a fs. 577 y 579, los que
indican que ambas compafiias tienen notificacion de término de giro por tener 12 6 mas
periodos sin movimiento tributario, advirtiéndose especialmente que la ultima fecha de
timbraje de documentos tributarios —imprescindibles para una operacion regular— es del
afo 1998 en el caso de TR9; vy,

(iv) Que, en fin, don ZZ contrajo la obligacion de que se habla, y aun la promesa del hecho

ajeno le impone responsabilidad segun las reglas generales del derecho, como resulta
del Articulo 1.450 del Cédigo Civil, sin embargo de lo cual también cobra vigencia la re-
gla general de derecho relativa a la estipulacién a favor de tercero, del Articulo 1.449 del
mismo cédigo, toda vez que la compraventa celebrada y en que se contiene la obligacion
analizada, cedi6é en beneficio de quienes figuraban controlando la propiedad, directa o
indirectamente, de las marcas “BB”, a través de los registros marcarios y a través de las
compafiias indicadas, y la circunstancia de haberse actuado en cumplimiento al contrato,
aun por parte de las compafiias —como en el caso de las designaciones para Internet,
correo electronico y otros soportes o medios informéaticos—, muestra que tal estipulacion
fue ratificada por los demas interesados.
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b)

c)

Se concluye, entonces, que esta obligacién de modificar las razones sociales de TR9 y TR10,
mediante la supresién de la expresion “BB” fue incumplida por don ZZ.

En cuanto a la obligacion de resciliar los contratos celebrados con terceros con relacion a las
marcas comerciales “BB” materia de la compraventa, no se aport6 prueba alguna que existiese
algun contrato con ese objeto que debiera resciliarse, tratandose de un hecho que debié acre-
ditarse, como resulta de la letra b) del numeral 4 de la interlocutoria de prueba de fs. 179.

Cabe reiterar que no se trataba de la resciliacion de contratos celebrados en uso de las marcas
comerciales, sino que de contratos celebrados disponiendo de los derechos resultantes de las
marcas comerciales.

En consecuencia, no se dara por establecido el incumplimiento de esta obligacion.

En cuanto a la obligacion de ceder y transferir todos las designaciones para Internet, correo
electronico y demas soportes 0 medios informaticos, estipulada en la primera parte de la
clausula sexta del contrato de compraventa junto con el no uso de esas designaciones en los
soportes y medios expresados, y, ademas, a la obligacién de acreditar haberse cancelado y/o
puesto término a los contratos con terceros, en virtud de los cuales don ZZ o sus sociedades
relacionadas tuvieran vigentes a su nombre las mismas designaciones, puede razonarse lo
siguiente:

(i) Que la obligacion de ceder y transferir aquellas designaciones debe entenderse satisfe-
cha con la sola celebracion del contrato de compraventa y la estipulacion de la obligacion
de que se trata, pues la misma clausula sexta del contrato de fs. 30, sefiala al respecto
que “esta venta, cesion y transferencia se efectla a titulo global y por si sola habilita a la
cesionaria para requerir, tramitar y obtener ante los organismos publicos y privados que
correspondan, el traspaso e inscripcion a su propio nombre, 0 a quien ésta indique,” de
dichas designaciones;

(ii) Que la misma clausula sexta afiade la obligacion para el demandado de no utilizar, ni
permitir el uso por parte de terceros, de las mismas designaciones de que se habla, carac-
terizandola como una obligacion “permanente, indefinida, sin plazo ni posibilidad alguna
de caducidad o prescripcion”, y diversos documentos agregados al proceso — a fs. 182,
229,421,431y 436, y numeros 1.A, 1.C, 1.F, 1.G, 3 y 4 del Cuaderno Anexo de Documen-
tos N° 1, muestran que el demandado, actuando como representante de TR10, utiliza en
Internet y en correos electronicos la marca comercial “BB”, pues no obstante que lo hace
bajo el nombre principal de TR11-Chile, afiade de manera destacada que se trata de “Ex
TR10”, y la busqueda de las personas o empresas a través de los sistemas de busqueda
de Internet, al indicar la expresién “BB”, la identifica con TR11-Chile y asi “Ex TR10”, por
lo cual debe darse por establecido el incumplimiento del demandado a esta obligacion,
toda vez que no ha demostrado tampoco haber hecho gestién concreta alguna para poner
término a la situacién anterior, como resulta del documento agregado a fs. 308; v,

(iii) Que también esa clausula le imponia al demandado la obligacion de acreditar al deman-
dante, dentro de 15 dias, haber cancelado y/o puesto término a los contratos en virtud de
los cuales el demandado o sus empresas relacionadas mantuvieran vigente a su nombre
las designaciones en los soportes 0 medios informéaticos, y no existiendo prueba alguna
sobre su cumplimiento —pues el documento de fs. 308 no lo prueba—, debe darse por
establecido el incumplimiento alegado, pues la existencia de contratos de esa naturaleza
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resulta del hecho de aparecer el demandado, usando la expresién “BB”, en los soportes
o medios informaticos de que se trata, cuando menos tratandose de Internet y el correo
electronico.

En consecuencia, este Juez Arbitro da por establecido que don ZZ incumplié las obligacio-
nes de la clausula sexta del contrato de compraventa, en lo que atafie a las designaciones
para Internet, correo electronico y otros soportes o medios informaticos.

d) Finalmente, en esta materia, en cuanto a la obligacion contenida en la clausula novena del

contrato de compraventa, que le imponia a don ZZ el deber de mantener en estricta reserva,
y no divulgar a terceros, la celebracion de la compraventa, ni sus términos y condiciones, los
Unicos antecedentes que existen son:

(i) La declaracién contenida en el folleto agregado a fs. 102, que en la pagina 9/18, bajo el
titulo “Causa J.C. contra ZZ, MR. “BB™ dice, luego de hacer referencia a una demanda
en relacion a la marca “BB”: “Después de mas de cinco afos de litigio, el sefior J.C., tuvo
que adquirir extrajudicialmente, y por medio de una transaccién economica significativa,
la marca registrada “BB” de propiedad del sefior ZZ. Esta es la razon por la cual TR10 hoy
se llama TR11-Chile, y es la razén por la cual, TR11-Chile tiene como gerente general al
sefior ZZ.”; y,

(ii) La declaracién de la testigo sefiora M.C., a fs. 464, que afirma que el demandado distri-
buy6 un folleto a todo el mercado de seguros, incluyendo a liquidadores de la empresa
demandante, en el que se hacia referencia explicita al acuerdo para adquirir la marca
“BB”.

No existe prueba fehaciente que ese folleto haya tenido la circulacion que se pretende, sin
embargo de lo cual el propio sefior ZZ reconoce en su contestacion, a fs. 146, que emitié esa
declaracion con el propésito de abordar declaraciones previas que dice que se habrian expre-
sado —aunque también dice que no le consta que se hayan expresado— por el representante
de XX luego de celebrada la compraventa.

En consecuencia, reconocido como esta haberse divulgado el hecho de haberse adquirido
las marcas materia de la compraventa, mediante una transaccion econémica, por parte de la
demandante, supone dar por establecido el incumplimiento de esta obligacion.

9. Que, establecidos los incumplimientos reclamados por XX contra don ZZ, queda autorizado ordenar
el cumplimiento del contrato a fin de obtener su ejecucion debida o a lo menos por equivalente y
desde luego, determinar la responsabilidad por todos los perjuicios causados a consecuencia de
tales infracciones contractuales, sean patrimoniales o morales, mientras sean una consecuencia
directa de tales infracciones.

Sobre esta materia, puede razonarse lo siguiente:

a)

Previamente, debe darse por establecido, por el conjunto de antecedentes probatorios agregados
al proceso, tanto documentales como testificales, y aun por los propios documentos acompa-
fiados por el demandado y sus mismas expresiones de la contestacion de la demanda, que
don ZZ ha mantenido, después del 10 de septiembre de 1999, una conducta manifiestamente
contraria al cumplimiento de las obligaciones que le imponia la compraventa, pues no obstante
haber vendido las marcas comerciales “BB” no ha cumplido obligaciones que finalmente suponen
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b)

un desconocimiento evidente de los derechos que confiere al comprador la propiedad de las
marcas referidas.

En este sentido, de la contestacion de la demanda resulta comprobado que no obstante haber
celebrado la compraventa al precio equivalente de US$ 30.000, segun dice, se excuse de dar
cabal cumplimiento a sus obligaciones bajo el pretexto de haber existido un acuerdo real que
consideraba un precio de US$ 500.000, aiin cuando acepta que dicho acuerdo no consta en
parte alguna.

Lo anterior supone admitir que la compraventa celebrada no tuvo verdadero significado para él,
es decir, no tuvo verdadero interés en darle cumplimiento, pues sus infracciones consisten en
continuar utilizando la expresién “BB” en todas sus actividades y de manera permanente, con la
natural consecuencia que ello ha podido tener para XX, pues se trata de actores intervinientes
en el mismo mercado, aunque de desarrollos aparentemente muy diversos el uno del otro.

Agrava lo anterior el hecho que don ZZ ha mostrado una actitud de permanente hostigamiento
hacia XX, incitandola, con insistencia, para que le pague sumas adicionales para dar por termi-
nado un conflicto que se supone debid terminar con la celebracion del contrato de compraventa
del 10 de septiembre de 1999 y que se ha continuado prolongando en el tiempo como si aquella
compraventa no hubiese tenido significacion alguna.

Como mero ejemplo de este hostigamiento, puede apreciarse el documento agregado a fs. 436,
no objetado, en cuya segunda hoja —fs. 437—, parrafos finales, don ZZ se refiere en términos
inapropiados a uno de los representantes de XX. Mas muestras de este hostigamiento se
advierten en numerosa e insistente correspondencia enviada a XX o a su matriz en Estados
Unidos, TR1, como en los casos de los documentos de los nimeros 1.A, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G,
1.H, 1.1, 1.J y 1.K, del Cuaderno Anexo de Documentos N° 1, y sus traducciones de fs. 202,
204, 206, 208, 212, 215, 217, 218, 219, 220, 222, el documento de fs. 230, las traducciones de
fs. 413 a 420, los documentos de fs. 421, 425, 429 y 431.

La actividad de liquidador de seguros es una actividad sujeta a la autorizacion especial y calificada
y a la fiscalizacion de la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo con las normas
de Titulo Il del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre
Compafiias de Seguros, Sociedades Andnimas y Bolsas de Comercio, entendiendo que en el
mercado de los seguros esta comprometido el interés y la fe publicos, lo que impone especiales
obligaciones y responsabilidades a las entidades intervinientes, con las naturales consecuencias
resultantes de un desarrollo indebido de los negocios o asuntos correspondientes.

No obstante el caracter independiente que deben tener los liquidadores de siniestros, es lo cierto
que su mercado objetivo inmediato son las compafias aseguradoras, pues son éstas quienes
tienen la facultad de liquidar los siniestros de sus asegurados directamente o designando un
liquidador independiente, como se establece en el Articulo 61 del citado texto legal, de manera
que la lesion de su relacién con dichas compafias naturalmente producira perjuicios en los ne-
gocios del liquidador, subsistiendo siempre y en todo caso su obligacion y responsabilidad como
auxiliares del comercio de seguros para actuar en forma independiente de las compafiias.

Naturalmente la confusion creada a partir del uso indebido de las marcas “BB” por parte del
demandado, para el desarrollo de los negocios de su propia empresa designada principalmente
con la marca comercial “TR11-Chile”, ha podido tener consecuencias negativas en los asuntos
de la demandante.
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c) Los testigos sefiores A.V., afs. 400, C.B., afs. 404,y M.P,, afs. 479, legalmente examinados y
sin tacha, parecen a este Juez Arbitro imparciales y veridicos, y estan contestes, en que se ha
presentado confusién en el mercado asegurador entre la empresa y actividades del demandado
y la demandante, y que esto ha podido tener efectos perjudiciales para XX.

d)

Establecido el hecho que ha podido naturalmente existir un efecto perjudicial resultante de los
incumplimientos del demandado, puede razonarse lo siguiente a la hora de determinar dichos
perjuicios, en su aspecto patrimonial:

U

(ii)

Las obligaciones contenidas en las clausulas sexta y novena del contrato de fs. 30, re-
lativas a las designaciones para Internet, correo electronico y otros soportes o medios
informéaticos, y a la obligaciéon de reserva del contrato, tienen sefialada una pena, es decir,
las partes convinieron en avaluar anticipadamente los perjuicios para el caso de incumpli-
miento.

Razona este Juez Arbitro que la pena de la clausula sexta, equivalente al 25% del precio
de la compraventa, esto es, $ 5.000.000 de la época, no es exclusiva para la obligacion
de acreditacién que indica la demandante, pues esta estipulada en el parrafo final de la
clausula, de modo que debe entenderse aplicable a toda la estipulacién, que se considera
como una sola. En consecuencia, se hara lugar a esta indemnizacién, por la suma de
$5.000.000 de la época.

En cuanto a la segunda de las obligaciones indicadas, la pena de la clausula no-
vena equivale al 50% del precio del contrato, es decir, $ 10.000.000 de la época.
Sin embargo, a este Juez Arbitro dicha pena le parece enorme considerando el precio
total del contrato, la obligacion de que se trata y especialmente la real magnitud que pudo
tener la infraccion, por lo que prefiere moderarla, siguiendo un criterio de prudencia y
equidad, y la fija en la suma de $ 5.000.000 de la época.

La obligacion de la clausula cuarta del contrato de fs. 30, en cuanto se refiere a la modifica-
cion de las razones sociales de las compafias de don ZZ que usaran las marcas comercia-
les vendidas, para su supresion, no tiene asignada pena alguna, por lo que la avaluacion de
los perjuicios queda sujeta a la decision de este Juez Arbitro.

XX avalué los perjuicios de esta infraccion en conjunto con los perjuicios analizados en el
acapite (i) precedente, estimandolos en el total de $ 50.000.000, a fs. 66, primer parrafo,
de manera que necesariamente habria que deducir los montos de las penas que sefa-
16 seguidamente en su demanda, resultando su propia avaluacion en $ 33.636.425. Sin
embargo, su demanda plantea los perjuicios como equivalentes del cumplimiento forzado
de las obligaciones infringidas, aun cuando insiste en el cumplimiento forzado de tales
obligaciones.

Este Juez Arbitro no tiene elementos para ponderar el efecto perjudicial efectivo que ma-
terialmente ha podido tener la infraccion contractual reclamada por el demandante, pues
no hay comprobaciones ni documentales ni testificales, pero asumiendo que dicho per-
juicio es efectivo y ha existido naturalmente, se avalia prudencial y equitativamente en la
suma equivalente al 25% del precio del contrato, es decir, $ 5.000.000 de la época.

e) En cuanto a los perjuicios morales reclamados y estimados por XX en $ 250.000.000, este
Juez Arbitro razona que solo puede ser consecuencia de la infraccion cuyas consecuencias
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10.

1.

12.

13.

14.

no quedan sujeta a una pena convencional, lo que ocurre s6lo en el caso de la infraccion de
la obligacion de modificar las razones sociales de las compafiias del demandado, y razona,
ademas, lo siguiente:

(i) Naturalmente dichos perjuicios han existido para la demandante, al verse frustrados los
objetivos comerciales licitos que pudo considerar al celebrar la compraventa y poner fin
de largo tiempo de disputas, pues si bien la transferencia de las marcas se produjo, en el
hecho ello ha sido vulnerado por el demandado, que ha continuado utilizando las marcas
en las razones sociales de sus compaiiias y en soportes o medios informaticos; y,

(ii) Aparte de esa natural frustracion, la demandante ha sido victima de un hostigamiento per-
manente de parte del demandado, de manera que la lesion de sus intereses es innegable.

En consecuencia, este Juez Arbitro determina que la indemnizacion por el dafio moral causado
a la demandante por la infraccion de la obligacién prevista en la clausula cuarta del contrato
de compraventa, sea igual a $ 20.000.000 de la época.

Que las avaluaciones hechas en el considerando anterior son en moneda de la época del contrato,
por lo que deberan ajustarse en virtud de la variacién experimentada por el indice de Precios al
Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas entre septiembre de 1999 y el
mes anterior al del pago efectivo.

Intereses soélo podran devengarse en caso de mora en el pago de las indemnizaciones determinadas,
es decir, una vez vencido el plazo que se dira en el fallo.

Que todo lo dicho en este fallo respecto de las marcas comerciales “BB” se refiere no soélo a la
expresion sefialada sino también al logotipo con que se protege y/o publica.

Que los demas antecedentes agregados al proceso no alteran lo que se viene razonando y deci-
diendo.

Que no hay motivo para exonerar al demandado del pago de las costas del juicio, atendidos todos
los razonamientos precedentes.

Que este Juez Arbitro ha debido apreciar la prueba en conciencia y de acuerdo a las reglas de la sana
critica, como lo manda el Articulo 30 del Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje de
Santiago de la Camara de Comercio de Santiago, segun su texto vigente al 31 de octubre de 2000,
y sin perjuicio de la obligacién de fallar de acuerdo con lo que la prudencia y equidad me dictaren,
segun el inciso tercero del Articulo 223 del Cédigo Organico de Tribunales, atendido el nombramiento
como Arbitrador, de acuerdo al Articulo 34 del referido Reglamento Procesal de Arbitraje.

Y teniendo, ademas, presente lo dispuesto en los Articulos 144 y 636 y siguientes, del Cédigo de Proce-
dimiento Civil, 222 y siguientes, del Cédigo Organico de Tribunales, y disposiciones del Reglamento Pro-
cesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediacion de la Camara de Comercio de Santiago, A.G.,

SE RESUELVE:

1°.

Que se rechazan las objeciones de XX, planteadas en lo principal de fs. 475, respecto de los do-
cumentos de don ZZ agregados a fs. 337, 333, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 322, 321,
320, 318, 316, 315, 308, 297 y 296, sin costas.
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2°,

Que se acoge la demanda de XX contra don ZZ, de lo principal de fs. 46, sélo en cuanto se decla-

ra:

A) Quedon ZZ, como vendedor, incumplio las obligaciones de las clausulas cuarta, sexta y novena
del contrato de compraventa de marcas comerciales “BB”, celebrado con TR8, hoy XX S.A,,
por escritura publica otorgada en la Notaria de don NT1, el 10 de septiembre de 1999, por lo
que debera cumplirse forzadamente dicho contrato, respecto de las obligaciones pendientes
de cumplimiento y, ademas, indemnizarse los perjuicios de tal incumplimiento;

B)

Que, en consecuencia, don ZZ, debera:

(@)

(b)

()

(d)

()

(f)

Modificar las razones o nombres sociales y siglas de fantasia de TR9, inscrita en el Re-
gistro de Comercio de Santiago del afio 1992, y de TR10, en el Registro de Comercio de
Santiago del afio 1998, suprimiendo de ellas la expresion “BB” o sustituyéndola por cual-
quier otra expresion que no sea semejante a esa, anotandose o subinscribiéndose esta
sentencia al margen de dichas inscripciones sociales;

Abstenerse de utilizar ni permitir el uso por parte de terceros, especialmente por parte
de sus sociedades ya indicadas (a), de los dominios, inscripciones, registros, casillas,
nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demas similares utilizados
directa o indirectamente para identificar en Internet, correo electrénico y en todo otro
soporte o medio informatico similar, las marcas “BB”, denominativa y mixta, objeto de la
compraventa ya indicada;

Presentar a XX comprobante auténtico y efectivo de haberse cancelado y/o puesto térmi-
no a todos aquellos contratos en virtud de los cuales don ZZ o sus empresas relacionadas,
especialmente las dos compaiiias ya indicadas en (a), mantuvieren vigente a su nombre
las designaciones ya sefialadas en (b), sin perjuicio de lo cual, a s6lo requerimiento de XX,
todos los organismos publicos y privados que correspondan, deberan traspasar e inscribir
dichas designaciones a nombre de XX, o de quien ésta indique, suprimiendo en todo caso
las inscripciones o registros que existieren a favor de don ZZ o de sus empresas relacio-
nadas, especialmente las dos compaiiias indicadas en (a);

Mantener en estricta reserva y no volver a divulgar a terceros la celebracion de la compra-
venta, ni sus términos y condiciones, bajo apercibimiento de incurrir en nueva responsabi-
lidad por infraccién a esta obligacion;

En general, abstenerse de cualquier infraccion del contrato cuyo cumplimiento forzado se
ordena y en especial, abstenerse de utilizar, en cualquier forma y por cualquier medio, las
marcas comerciales “BB”, denominativa y mixta, absteniéndose de todo acto o contrato
que signifique cualquier atentado al derecho derivado de las marcas comerciales indica-
das, por si o a través de terceros y especialmente de sus dos compaiiias indicadas en (a),
de modo que todo organismo publico o privado debera suprimir, anular o cancelar todo
registro o inscripcién de las referidas marcas comerciales a nombre de don ZZ o de sus
empresas relacionadas y especialmente de las dos compafiias indicadas en (a); v,

Pagar a XX, dentro de tercer dia de notificado el fallo, la suma total de $ 35.000.000
(treinta y cinco millones de pesos), por concepto de perjuicios patrimoniales y morales
derivados de sus infracciones contractuales, cantidad que se reajustara de acuerdo con
la variacién experimentada por el indice de Precios al Consumidor determinado por el
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Instituto Nacional de Estadisticas entre septiembre de 1999 y el mes anterior al del pago
efectivo, y devengara intereses desde el vencimiento del plazo de pago recién expresado
y la fecha del pago efectivo.

C) Que don ZZ debera pagar, dentro de tercer dia de notificado el fallo, las costas del juicio, re-
embolsando a XX las cantidades pagadas o que se paguen por honorarios arbitrales y tasa
administrativa del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

Dése a las partes aviso de haberse dictado la sentencia y notifiquese por notario publico o receptor
judicial. Dése copia. Autoricese esta sentencia por el Notario Publico don NT3, y protocolicese en el
oficio notarial que corresponda.

En su oportunidad, remitanse los autos al Centro de Arbitraje y Mediacién de la Camara de Comercio
de Santiago, A.G., para su registro, protocolizacién y notificacién, si procediera, archivo y demas fines
que procedan.

Autoriza el Notario Publico NT3, con domicilio en DML. Pronunciada por don Gonzalo Eyzaguirre Smart,
Juez Arbitro Arbitrador.

Nota: Esta sentencia fue objeto de recurso de queja interpuesto para ante la llitma. Corte de Apelaciones

de Santiago.
El Tribunal de Alzada confirmé la sentencia arbitral.
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