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Santiago, diecisiete de mayo del año dos mil diez 

 

VISTOS: 

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de 

procedimiento de fojas 5 y 6 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del 

Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, 

sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose 

citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de 

dominio “SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL”, se procede a dictar sentencia 

definitiva, 

PARTE EXPOSITIVA: 

Por Oficio de fecha 2 de noviembre de 2009, el Departamento de Ciencias de 

la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez 

Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de 

dominio “SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL”, existente entre don Zagglul 

Cozmar Verdugo, empresario, domiciliado en calle Escritor Jorge Hinostroza 

79, comuna de Maipú y Comercial e Importadora BBR S.A., del giro de su 

nombre, con domicilio en Avenida Las Condes 14.141, Local 11, comuna de 

Las Condes, Santiago, representada por Estudio Alessandri y Compañía 

Limitada, con domicilio en El Regidor 66, Piso 9, Comuna de Las Condes, 

Santiago, quien comparece representada por su abogado doña Andrea 

Dawson Ahumada.  

Que por resolución de fecha 5 de noviembre de 2009 el suscrito aceptó el 

cargo de Juez Árbitro Arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor 

tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del 

Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la 

Oficina del Juez Árbitro el día 16 de noviembre de 2009, a las 17:00 horas, 

según consta a fojas 5 y 6 de autos, con la asistencia de ambas partes.  

Partes Litigantes. Son partes litigantes en la presente causa don Zagglul 

Cozmar Verdugo, primer solicitante y Comercial e Importadora BBR S.A, 

segundo solicitante, ambos ya individualizados. 

Que con fecha 27 de noviembre de 2009 la parte demandante Comercial e 



Importadora BBR S.A., presentó escrito de demanda de asignación del nombre 

de dominio ya individualizado y solicita que en definitiva se le asigne el registro 

de éste e invoca los siguientes fundamentos  de hecho y de derecho: 

1.- Antecedentes de hecho: Señala la demandante que con fecha 24 de julio de 

2009 don Zagglul Cozmar Verdugo solicitó el nombre de dominio 

“SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.Cl”, luego de lo cual presentó su solicitud 

competitiva con fecha 7 de agosto, atendido el mejor derecho del que se 

encuentra premunida, en su calidad de representante en Chile de la empresa 

japonesa TOYOTOMI CO. Ltd., y de los derechos de uso de la marca comercial 

“TOYOTOMI”.   

Indica que Comercial e Importadora BBR S.A. fue fundada en Chile el año 2006, 

por don Bob Andres Borowicsz Kralemann, quien en el año 1995 inició la 

importación de las afamadas estufas “TOYOTOMI”, teniendo la representación de 

la marca desde el año 2003; y que la estufa a kerosene es en la actualidad 

conocida por los consumidores como “TOYOTOMI”, independiente de cual sea su 

fabricante. 

Señala que TOYOTOMI CO. Ltd., fue fundada en año 1952, con la fabricación de 

una cocina portátil que usaba parafina, y que actualmente es una empresa 

japonesa líder en la fabricación de productos a parafina y eléctricos de alta 

tecnología, los que actualmente se comercializan en Chile en las grandes tiendas 

del rubro. 

2.- Antecedentes de Derecho: A) Señala la demandante que la frase “SERVICIO 

TÉCNICO TOYOTOMI”, distingue uno de los servicios que ella ofrece, en razón 

de la representación exclusiva en Chile de “TOYOTOMI”, y que el dominio 

solicitado está enfocado a distraer consumidores, usando una marca comercial 

ajena, lo que implica una dilución de imagen para la marca indicada. 

B) Indica la demandante que es titular de tres registros de la marca “TOYOTOMI”, 

en el INAPI, números 621.713, para distinguir productos de la clase 11, 865.883, 

para distinguir productos de la clase 4 y 865.898, para distinguir productos de la 

clase 16. 

Señala la demandante que en derecho comparado, en la normativa interna 

vigente, como a nivel de jurisprudencia de nombres de domino, se establece una 

relación clara e intima entre nombres de domino y marcas comerciales, por 



cuanto comparten múltiples características comunes, al poseer un rol 

identificador y distintivo de los diversos bienes y servicios que se ofrecen a través 

de Internet, por lo que al resolverse  la titularidad de un nombre de dominio, se 

debe necesariamente considerar la titularidad de los registros marcarios que 

existen, respecto a un signo distintivo que se encuentra íntegramente contenido 

en el dominio solicitado. 

Que de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de 

dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP"), 

desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet 

(Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), se reconoce como 

aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los 

registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se 

considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio 

si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca 

de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.  

Agrega que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del 

Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de 

dominio al señor Zagglul Cozmar Verdugo, ello podría causar graves perjuicios a 

la oponente. 

C) Similitudes  gráficas y fonéticas sustanciales entre el nombre de dominio y las 

marcas comerciales de la demandante. Afirma la demandante que el dominio 

pedido “SERVICIOTECNICOTOYOTOMI”, tiene como elemento central la 

expresión  “TOYOTOMI”, siendo éste el termino que llamará la atención y lo 

distinguirá en el mercado, no así la frase “SERVICIOTECNICO”, de uso 

generalizado en todos los ámbitos del comercio; y que si se asignara el nombre 

de dominio al primer solicitante, el público consumidor incurrirá en el error, de 

creer que está accediendo a un sitio Web en que se ofrecen servicos autorizados, 

y  en el caso de autos ocurre precisamente lo contrario. 

D) El bien común de los consumidores. Indica la demandante que los nombres de 

dominio al permitir la identificación en la red de personas, agrupaciones y 

empresas, de una forma fácil, sencilla, eficaz y eficiente, constituyen una 

verdadera “dirección electrónica”, que permite el acceso a información, productos 

y servicios, por lo que se puede concluir que los usuarios de Internet que 



conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona, 

mediante una designación determinada, posee la legitima expectativa de hallar 

en Internet a dicha organización, empresa o persona.  

Agrega que Internet es uno de los canales a través del cual la demandante 

desarrolla y difunde sus actividades, por lo que de asignarse el dominio al primer 

solicitante, se incurriría en una situación que implicaría confusión a los 

consumidores, quienes buscando los productos “TOYOTOMI”, encontrarían al 

señor Cozmar y no al representante oficial de los productos “TOYOTOMI” en 

Chile  y de la marca comercial ya indicada. 

E) Inscripción abusiva. Afirma el actor que de conformidad a lo establecido en el 

artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, la solicitud de autos es abusiva, ya que 

el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de 

producto o de servicio sobre la que tiene derechos la demandante.  

Que Comercial e Importadora BBR S.A. cuenta con marcas registradas que 

comprenden la expresión “TOYOTOMI”, por lo que ostenta un mejor derecho que 

el primer solicitante para que se le asigne el dominio en disputa, y concluye 

afirmando que el señor Zagglul Cozmar Verdugo pretende atraer con fines de 

lucro a los usuarios de Internet, “creando confusión en el mercado”. 

F) Finalmente, la parte demandante afirma que la solicitud de registro del domino 

“SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL”, transgrede el artículo 14 del reglamento 

de Nic Chile, que señala.”Será responsabilidad exclusiva del solicitante que su 

inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los 

principios de la competencia leal y  de la ética mercantil, como asimismo, 

derechos validamente adquiridos por terceros”, ya que el dominio pedido 

comprende una marca comercial ajena, con el objeto de atraer consumidores, 

respecto de un producto respecto del cual no tiene una representación, como la 

que ostenta la parte demandante. 

Concluye pidiendo la actora al Tribunal Arbitral tener por presentada demanda en 

juicio arbitral en contra del señor Zagglul Cozmar Verdugo, acogerla a tramitación 

y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio 

“SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL” a la parte demandante. 

El Tribunal con fecha 30 de noviembre de 2009, dictó resolución teniendo por  

presentada demanda de asignación del dominio 



“SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL” y ordenó traslado al demandado don 

Zagglul Cozmar Verdugo, por el término de quince días hábiles para su 

contestación y tuvo por agregados al proceso con citación los documentos 

probatorios acompañados a la demanda. La resolución citada fue notificada 

con igual fecha por correo electrónico a las partes. 

Que la parte demandada don Zagglul Cozmar Verdugo, con fecha 21 de 

diciembre de 2009, presentó escrito de contesta demanda e invocó los siguientes 

antecedentes de hecho y de derecho:  

1.- Señala que en el mes de julio de 2009 solicitó el nombre de dominio 

“SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL”, con el objeto de promocionar la actividad 

principal de su empresa, cual es, servicio técnico de estufas a convección y 

repuestos de variadas marcas, para de esta forma acceder de manera más fácil a 

sus clientes, y que dicho “link” estaría enlazado con la página Web oficial 

www.zcozmar.cl. 

Indica que el giro de su empresa consiste en “fabrica y distribución de artículos 

electrodomésticos y servicio técnico”, y que opera en el mercado desde el año 

1980, distribuyendo repuestos para estufas a nivel nacional y como “Cozmar e 

Hijos” exportando a todo el mundo, siendo una empresa unipersonal de carácter 

familiar; y que actualmente presta servicio técnico de estufas a convección para 

distintas marcas y modelos, incluyendo “TOYOTOMI” en sus distintitos modelos, 

desde hace ocho años. 

Agrega que su clientela es de varias comunas de Santiago, y que presta servicios 

continuos durante todo el año. 

2.- Seguidamente indica que la empresa Westingklima tuvo la representación de 

las estufas “TOYOTOMI” en Chile, hasta el año 2006 en que dicha empresa fue 

declarada en quiebra; y que la demandante Comercial e Importadora BBR S.A. 

es un representante de ventas de TOYOTOMI, y no un representante exclusivo 

de dicha empresa; y que con su solicitud de nombre de dominio no pretende 

confundir a los consumidores, sino que por el contrario hacerles más expedita la 

búsqueda del servicio que pretenden obtener, lo que no vulnera la legislación 

vigente. Asimismo, señala que no pretende perjudicar el prestigio de las estufas 

marca TOYOTOMI. 



3.- Respecto de las marcas comerciales “TOYOTOMI” que invoca la parte 

demandante, el demandado señala que su rubro de actividad económica es más 

amplio que las coberturas especificas de las marcas comerciales registros 

números 621.713, 865.883 y  865.898, e indica que no existe una “clara e intima” 

relación entre las marcas comerciales indicadas y el nombre de dominio en litigio, 

como afirma la parte demandante. 

4.- Finalmente el demandado señala que al contrario de lo que indica la parte 

demandante, la solicitud de dominio presentada beneficiaría a los consumidores, 

ya que se produciría una mayor oferta de servicos para ellos; y señala que su 

solicitud no incurre en ninguna de las causales establecidas en los artículos 14 y 

22 del Reglamento de Nic Chile, el que ha sido pedido de buena fe, cumpliendo 

la normativa vigente y con el ánimo de desarrollar de una mejor manera su 

actividad económica.  

Que como medios de prueba el primer solicitante acompañó copia de cartola 

tributaria, donde se indica que inició actividades con anterioridad al año 1993; 

copia de formulario 22 Impuesto anula a la renta año 2009; copias de formularios 

22 pago de IVA meses marzo a septiembre de 2009, copia de boletas y facturas 

de prestaciones de servicios y copia de página Web www.zcozmar.cl. 

Que la contestación de demanda y documentos acompañados a ella fue proveída 

con fecha 18 de marzo de 2010, notificando a las partes con igual fecha mediante 

correo electrónico. 

Que con fecha 12 de abril de 2010, el Tribunal dictó resolución recibiendo la 

causa a prueba por el término de 10 días hábiles y se fijó el siguiente punto de 

prueba: “Si la parte demandante Comercial e Importadora BBR S.A., tiene la 

representación comercial en Chile de TOYOTOMI CO. Ltd., y en la afirmativa 

ámbito de la misma”; la que fue notificada con igual fecha a las partes. 

Que la parte demandante acompañó al proceso en el termino de prueba los 

siguientes documentos: 1.- Certificado Notarial suscrito por don Yoshitaka 

Kataoka, pasaporte Nº TH09717069, autorizado por el Notario Público de 

Santiago don Iván Torrealba A., quien en representación de TOYOTOMI CO. 

Ltd., declara que suscribió con fecha 16 de octubre de 2008 un contrato privado 

con Comercial e Importadora BBR S.A. en la que se le confirió la licencia para 

usar la marca comercial “TOYOTOMI” en Chile, así como “el exclusivo derecho 



de distribución de los productos de la mencionada marca y el desarrollo de su 

servicio técnico”, documento que se encuentra en vigencia; 2.- copa simple del 

pasaporte del señor Yoshitaka Kataoka; y, 3.- Copia de impresión del sitio Web 

de Toyotomi, en Japón, www.toyotomi.jp, en el cual consta al presionar el link 

“World” en el que se indica a Comercial e Importadora BBR S.A. como su 

representante en Chile. 

Que el Tribunal con fecha 27 de abril de 2010, dictó resolución teniendo por 

acompañados los documentos indicados, con citación, y notificó con igual fecha a 

los apoderados de las partes. 

Que con fecha 12 de mayo de 2010, el Tribunal dictó resolución citando a las 

partes a oír sentencia definitiva, y notificó con igual fecha a los apoderados de las 

partes. 

PARTE CONSIDERATIVA:  

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo: 

PRIMERO: Que la cuestión controvertida que debe resolverse en el presente 

litigio, consiste en determinar a quién de los litigantes corresponde asignar el 

nombre de dominio en disputa “SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL”, esto es, 

sí al primer solicitante don Zagglul Cozmar Verdugo o a Comercial e 

Importadora BBR S.A., segundo solicitante y oponente de autos.  

SEGUNDO: Que la parte demandante se opone a que se asigne el nombre de 

dominio “SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL” al primer solicitante don Zagglul 

Cozmar Verdugo, invocando un mejor derecho para ello, en mérito a que 

Comercial e Importadora BBR S.A. es titular de la marca comercial 

“TOYOTOMI”, inscrita en el INAPI, registros números 621.713, para distinguir 

productos de la clase 11, 865.883, para distinguir productos de la clase 4 y 

865.898, para distinguir productos de la clase 16. Agrega que es la 

representante en Chile de TOYOTOMI CO. Ltd., y que comercializa desde el 

año 2003 las estufas de la marca comercial indicada, por lo que no 

corresponde otorgar el nombre de dominio al primer solicitante, ya que éste 

incorpora la marca comercial ya referida y que la frase “SERVICIOTECNICO”, 

es una expresión de uso común en el comercio, por lo que los usuarios de 

Internet se verán expuestos a confusión en consideración a que en el citado 

sitio Web encontrarán a una entidad distinta a la empresa “TOYOTOMI” y a su 



representante en Chile, en la especie, Comercial e Importadora BBR S.A. y 

concluye afirmando que la solicitud del demandado don Zagglul Cozmar 

Verdugo, transgrede el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, ya que se 

trataría de una solicitud que: “contraríe las normas vigentes sobre abusos de 

publicidad, los principios de la competencia leal y  de la ética mercantil, como 

asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”. 

TERCERO: Que el primer solicitante don Zagglul Cozmar Verdugo señala en 

su escrito de contesta demanda que ha solicitado el nombre de dominio para 

promocionar su giro de actividades empresariales consistente en servicios de 

reparación y repuestos para estufas de convección o que utilizan kerosén como 

combustible, y agrega que opera en estas actividades desde el año 1980; y, 

finalmente, controvierte que el demandante Comercial e Importadora BBR S.A., 

sea representante exclusivo de la marca de estufas “TOYOTOMI”, en Chile, e 

indica que las marcas comerciales que tiene inscritas ante el INAPI, no 

colisionan en sus coberturas con su giro de actividades, y concluye señalando 

que ha pedido el nombre de dominio de buena fe y que su solicitud no vulnera 

“normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia 

leal y  de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos 

por terceros”; y, que no tiene por objeto ni confundir a los consumidores ni 

desviar la clientela de la parte oponente.  

CUARTO: Que con fecha 12 de abril de 2010 a fojas 70 se recibió la causa a 

prueba, estableciéndose como hecho materia de prueba “Si la parte 

demandante Comercial e Importadora BBR S.A., tiene la representación 

comercial en Chile de TOYOTOMI CO. Ltd., y en la afirmativa ámbito de la 

misma.” Y la parte demandante acompañó los documentos probatorios que 

rolan de fojas 71 a 76, entre los que se puede mencionar una declaración 

jurada otorgada por don Yoshitaka Kataoka, pasaporte Nº TH09717069, 

autorizado por el Notario Público de Santiago don Iván Torrealba A., quien en 

representación de TOYOTOMI CO. Ltd., declara que suscribió con fecha 16 de 

octubre de 2008 un contrato privado con Comercial e Importadora BBR S.A. en 

la que se le confirió la licencia para usar la marca comercial TOYOTOMI en 

Chile, así como “el exclusivo derecho de distribución de los productos de la 

mencionada marca y el desarrollo de su servicio técnico”, documento que se 



encuentra en vigencia. 

QUINTO: Que ponderada y comparada la prueba documental acompañada al 

proceso por las partes en litigio, la que ya se individualizó en la parte expositiva 

de la sentencia, se puede concluir que la demandante probó mediante prueba 

documental que tiene registrada la marca comercial “TOYOTOMI” ante el INAPI 

(fojas 12, 13 y 14), razón por la cual la solicitud presentada por don Zagglul 

Cozmar Verdugo del dominio “SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL”, vulnera 

los derechos que la parte demandante tiene respecto al uso de la expresión 

“TOYOTOMI”, que es el término efectivamente distintivo del dominio de autos, 

por lo que se puede concluir que comparativamente se encuentra en una 

posición de mejor derecho para que se le asigne el nombre de domino en 

disputa, toda vez que éste comprende íntegramente la marca comercial ya 

indicada; y, que asimismo existe una natural vinculación entre el dominio 

pedido y la marca comercial “TOYOTOMI”, de modo tal que un usuario medio 

de la red de Internet, puede pensar que el dominio pedido tiene un origen o 

procedencia “oficial”, institucional o autorizado, con la empresa que produce las 

estufas de calefacción de dicha denominación, sobre todo si se considera que 

dicha marca comercial ha logrado una fama y notoriedad en su rubro en el 

mercado chileno. 

SEXTO: Que asimismo, la prueba documental acompañada por la parte 

demandante en el término de prueba, ya individualizada, es congruente en 

cuanto acredita que existe en dicha parte un derecho relevante, para los 

efectos de detentar el dominio en disputa, ya que Comercial e Importadora 

BBR S.A., tiene la representación comercial en Chile de TOYOTOMI CO. Ltd. y 

de sus productos, en un contrato de representación  de carácter confidencial, 

según señala la declaración notarial de don Yoshitaka Kataoka de fojas 71, 

quien comparece en representación de TOYOTOMI CO. Ltd. 

SEPTIMO: Que de conformidad con lo razonado, la prueba documental 

acompañada por el primer solicitante, que se agregó de fojas 40 a 63, no logra 

formar convicción en este sentenciador, en cuanto a que exista un legitimo 

derecho de éste para ocupar y usar en el comercio una marca comercial ajena, 

en la especie “TOYOTOMI”, mediante un nombre de dominio que tiene como 

elemento distintivo a dicha expresión, lo que llevaría necesariamente a una 



situación de desconocimiento de los derechos que tiene la parte oponente 

respecto a la titularidad y uso del mismo en el tráfico jurídico.  

PARTE RESOLUTIVA: 

Por estas consideraciones resuelvo conforme prudencia y equidad y por 

aplicación del principio de mejor derecho, a la Reglamentación para el 

funcionamiento  del Registro de Nombres del Dominio CL, que se rechaza la 

solicitud del nombre de dominio “SERVICIOTECNICOTOYOTOMI.CL”, 

presentada por el primer solicitante don Zagglul Cozmar Verdugo, y se acoge la 

demanda de oposición presentada por Comercial e Importadora BBR S.A.,       

y se le asigna el nombre de dominio ya individualizado.      

 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia 

de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de 

autos. 

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la 

Secretaría de NIC Chile.  

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se 

designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Cecilia Alcaine 

Abrigo, quienes firman la sentencia conjuntamente con el Juez Árbitro. 

 

 

Oscar Torres Zagal 

Juez Árbitro 

 

 

Alejandra Loyola Ojeda                                          Cecilia Alcaine Abrigo 

                                

 

 
 


