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Rol 6-28-2012 
gruposimunovic.cl 

Oficio NIC Chile 15801 
Grupo Simunovic SpA, v. Industria Frigorífica Simunovic S.A. 

 
 

S E N T E N C I A   D E F I N I T I V A  
 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 
 
 

 
 
Santiago, seis de mayo de dos mil trece. 
 

 
V  I  S  T  O  S: 

 

Con fecha 14 de octubre de 2011, Grupo Simunovic SpA, domiciliado en Elisa 

Correa 350, Puente Alto, Santiago, en adelante también denominado «Primer 

Solicitante», representado en autos por doña Mónica Simunovic Juri, solicitó la 

inscripción del nombre de dominio <gruposimunovic.cl>, en adelante, la «Primera 

Solicitud». 

 Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de 

NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Industria Frigorífica Simunovic S.A., domiciliada 

para estos efectos en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago, en adelante también 

denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María 

Carolina del Río Herane, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de 

dominio <gruposimunovic.cl> con fecha 24 de octubre de 2011, en adelante, la 

«Segunda Solicitud». 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, 

y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en 

adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 15801 NIC Chile 

designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto 

sobre asignación del nombre de dominio <gruposimunovic.cl>, en adelante también 

singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o 

«litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho 

soporte. 
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 Según consta en el proceso, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro 

arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En 

la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal 

arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a 

las partes a una audiencia en la sede del tribunal, disponiéndose que dicha audiencia 

se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse 

conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del 

conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio 

recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución 

antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.  

La audiencia referida se celebró con la asistencia de los representantes de 

ambas partes y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha 

audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas 

en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este 

respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el 

árbitro. 

 Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento 

fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo 

electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las 

reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. 

Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompañando además 

documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.  

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda básicamente lo 

siguiente: 

(A) que el origen del nombre GRUPO SIMUNOVIC tiene su fundamento en unir 

diferentes empresas y marcas de propiedad de Mónica Simunovic Juri dentro del 

sitio web www.gruposimunovic.cl, tales como: 

 www.maccari.cl, www.uniformesmaccari.com, dedicada rubro textil, uniformes 

corporativos, artículos publicitarios, desde 2004 

 www.trofeo.cl, www.trofeosycopas.cl, dedicada al rubro de artículos publicitarios 

de premiación. 
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 Marca registrada ProductosPSSimunovic, dedicada a la comercialización de 

Productos de Coctel congelados línea Premium, tales como empanadas de 

queso, pizzetas, sopaipillas, y todos los derivados de la harina. Venta al por 

mayor en retail, desde 2006. 

(B) La representante legal y dueña de empresa que contiene el apellido Simunovic es 

doña Mónica Danissa Simunovic Juri. 

(C) Doña Mónica Simunovic Juri, representante del Primer Solicitante, es propietaria 

de marca registrada PRODUCTOS PS SIMUNOVIC, desde año 2006 

(D) Como Primer Solicitante tiene prioridad en compra de sitio en Nic Chile, 

www.gruposimunovic.cl 

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 

 Copia de escritura de constitución de la sociedad  GRUPO SIMUNOVIC SpA, de 

fecha 1° de septiembre de 2011; y extractos pertinentes protocolizados. 

 Ejemplar impreso de datos de la solicitud de registro de la marca comercial GRUPO 

SIMUNOVIC, solicitud N° 977873 de fecha 7 de noviembre de 2011, actualmente 

en tramitación, que distingue “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, 

sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 

y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para 

esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, clase 30; y 

“prendas de vestir, calzado, sombrearía”, clase 25. 

 Documentos que acreditan la identidad de doña Mónica Danissa Simunovic Juri, 

representante legal y propietaria exclusiva del Primer Solicitante. 

 Diversos documentos que dan cuenta del registro del nombre de dominio 

<gruposimunovic.com> de fecha 3 de noviembre de 2011, a nombre de doña 

Mónica Danissa Simunovic. 

 Ejemplar impreso de datos de registro de la marca comercial PRODUCTOS PS 

SIMUNOVIC, registro N° 767611, de fecha 22 de septiembre de 2006, que 

distingue “empanadas, masas, pastas, frescas y congeladas para freír y horno, 

productos cokteleria y todos los derivados de harina, café, te, cacao, azúcar, arroz, 
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tapiola, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones comestibles; miel, 

especias, hielo, salsas, levadura, polvos para esponjar”, clase 30, a nombre de 

doña Mónica Danissa Simunovic Juri. 

 Copias de documentos presentados ante el SII, inicio de actividades de fecha 5 de 

octubre de 2011, RUT 76.169.473-1. 

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda: 

(A) Mi mandante Industria Frigorífica Simunovic S.A., segunda solicitante del nombre 

de dominio de autos, es una importante empresa frigorífica de avanzada 

tecnología, situada en Punta Arenas, dedicada principalmente a la faena de carne 

bovina, ovina y sus subproductos. Nicolás Simunovic Sapunar, nacido en Punta 

Arenas e hijo de inmigrantes croatas, desarrolló sus inquietudes empresariales a 

través de la producción ovina. Es así como en 1958 nace "Industria de Cueros y 

Lanas Magallanes”, picladero y exportación de cueros y lanas semilavadas. Veinte 

años después y junto a sus hijos, Nicolás Simunovic integra un moderno frigorífico 

de avanzada tecnología, ampliándose entonces a la faena de corderos. Así nace 

el Frigorífico Simunovic S.A.  que hoy, incluye en su producción, la faena de carne 

bovina además de la ovina y sus subproductos. Frigorífico Simunovic S.A. es hoy 

la planta faenadora de carnes y frigoríficos más grande y moderno de Chile con 24 

mil metros cuadrados construidos en un terreno de 7,5 hectáreas en plena 

Patagonia, a orillas del Estrecho de Magallanes. Este establecimiento oficial n°12-

01 es la primera planta chilena aprobada para exportar a la Unión Europea, 

además de estar habilitada para exportar carnes a más de 20 países como Brasil, 

Argentina, Perú, México, Canadá, Japón y China. Desde su formación, Frigorífico 

Simunovic S.A. ha estado presente con sus productos en Europa, Asia, Oceanía y 

América, prestigiando el nombre de Chile en diferentes mercados. Anualmente 

asiste a las principales ferias mundiales de alimentación y tecnologías en sus 

procesos e informa sobre los diferentes requerimientos y desarrollos de los 

mercados. Hoy Frigorífico Simunovic S.A. en Chile tiene sede en Punta Arenas y 

en Santiago. 

(B) Asimismo, mi mandante es TITULAR del nombre de dominio simunovic.cl, y 

frigorificosimunovic.cl, lo cuales fueron registrados en fechas 29 de agosto de 2001 

y 31 de agosto del 2000 respectivamente, mucho antes que fuera solicitado el 

nombre de dominio gruposimunovic.cl por GRUPO SIMUNOVIC SPA, el día 14 de 

octubre del año 2011. 
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(C) El caso es que el nombre de dominio “gruposimunovic.cl” incluye como elemento 

principal y destacado la marca de mi mandante “SIMUNOVIC”, signo que a través 

de esfuerzo se ha expandido profusamente en el mercado nacional e internacional, 

siendo un signo calificable de famoso y notorio, según se demostrará durante la 

substanciación del presente juicio arbitral. Razón por la cual no es posible que se 

obvie del derecho adquirido por el titular de la marca y conceda este nombre de 

dominio a un tercero, el cual se dedica al mismo rubro alimenticio y no puede 

desconocer la existencia de marca de mi mandante. 

(D) Mi mandante es titular de los siguientes registros marcarios: 

 Registro N° 709.058 de fecha 17 de noviembre de 2004, de la marca comercial 

SIMUNOVIC que distingue todos los productos de las clases 18, 29 y 31. 

 Registro N° 696.629 de fecha 2 de julio de 2004, de la marca comercial 

SIMUNOVIC que distingue “establecimiento industrial de fabricación y 

elaboración de todos los productos de las clases 18, 29 y 31 con exclusión de 

variedades de semillas”.  

 Registro N° 620.397 de la marca SIMUNOVIC, el cual está siendo renovado 

bajo la solicitud de renovación N° 982.197 de fecha 2 de diciembre de 2011, y 

que distingue en la clase 18, “establecimientos comercial de compra y venta de 

cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidas en 

otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y 

bastones; frutas y artículos de guarnicionería en las regiones 2,5,12 y 13”; 

distingue en la clase 29, “establecimiento comercial de compra y venta de 

carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y 

verduras, hortalizas y legumbres en leche y productos lácteos; aceites y 

grasas, comestibles de las regiones 2,5,12 y 13”; en la clase 31 distingue, 

“establecimiento comercial para la compra y venta de productos agrícolas, 

hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales 

vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y 

flores naturales; alimentos para animales; malta en las regiones 2, 5, 12 y 13”. 

 Registro N° 620.398 de la marca SIMUNOVIC, de fecha 5 de octubre de 2001, 

el cual está siendo renovado bajo la solicitud de renovación N° 982.195 de 

fecha 2 de diciembre de 2011, y que distingue en la clase 35, “servicios de 
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importación y exportación, con representación de artículos y productos de las 

clases 18, 29 y 31”; y distingue en la clase 39, “servicios de despacho, 

almacenamiento y distribución de artículos y productos de las clases 18, 29 y 

31, un frigorífico”. 

(E) Los registros previamente citados evidencian la materialización de una real y 

concreta política de protección de su signo distintivo, “SIMUNOVIC”, que por lo 

demás corresponde al elemento principal de su razón social, que no tiene otro 

objeto sino que de velar por el legítimo respeto del signo que ha identificado a su 

Industria Frigorífica (INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S,A,) durante años, 

en Chile y en el extranjero, evitando que su uso por un tercero pueda inducir a 

error o engaño a los consumidores.  

(F) Todo lo anteriormente señalado contrasta con la solicitud de Reg. N° 977.873 de 

fecha 7 de noviembre de 2011, de la marca GRUPO SIMUNOVIC, solicitado por la 

contraparte GRUPO SIMUNOVIC SPA; una fecha muy posterior a las fechas en 

que nuestro mandante registro sus marcas. Lo cual significa que no posee un 

derecho consolidado, sino solamente una pretensión de obtener el registro de su 

marca, a diferencia de mi mandante quién al tener registrada su marca posee un 

derecho preferente para el uso exclusivo y excluyente de explotar la marca de la 

manera que mejor corresponda, en este caso poder ofrecer sus servicios por 

medio de una página web que contenga el nombre de la marca “SIMUNOVIC”. De 

acuerdo a la solicitud de registro de la marca GRUPO SIMUNOVIC por parte de la 

contraparte, es preciso señalar que mi mandante se encuentra a la espera de la 

publicación de la marca, para presentar demanda de oposición, por ser inductiva a 

error o engaño respecto de la procedencia de los productos al existir un clara 

semejanza gráfica o fonética entre los signos SIMUNOVIC Y GRUPO SIMUNOVIC 

y cubrir un mismo ámbito comercial propio del sector alimenticio. Cabe resaltar 

además que la contraparte solicita registrar la marca GRUPO SIMUNOVIC para 

distinguir en su clase 30 cubre productos del ámbito alimenticio, mismo ámbito 

comercial en el que mi mandante desarrolla su actividad comercial propia del 

sector alimenticio durante años, pudiendo prestar para error o engaño al 

consumidor el nombre de dominio solicitado. 

(G) La marca de mi mandante se encuentra previamente registrada como marca 

comunitaria, según paso a detallar:  SIMUNOVIC, Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (OAMI), registro N° 3097458, clases 18, 29, 39, fecha de 

Registro: 22 de diciembre de 2004, a nombre de: INDUSTRIA FRIGORÍFICA 
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SIMUNOVIC S.A. De esta manera, atendido además el citado registro en la OAMI, 

se puede apreciar que para los consumidores internacionales la marca de mi 

mandante también les resulta familiar, debido a que desde su formación Industria 

Frigorífica Simunovic S.A. ha estado presente con sus productos en Europa, Asia, 

Oceanía y América, prestigiando el nombre de Chile en diferentes mercados. 

Transformándose en la primera exportadora de carne chilena producida en 

Magallanes que llega a Europa, luego de que la Comunidad Económica Europea 

(CEE) aprobara oficialmente en 1987 las instalaciones y operaciones del frigorífico 

regional de mi mandante, exportando principalmente a España, Italia, Grecia, 

Francia y Alemania. Así también, anualmente Industria Frigorífica Simunovic S.A. 

asiste a las principales ferias mundiales de alimentación y tecnologías en sus 

procesos e informa sobre los diferentes requerimientos y desarrollos de los 

mercados. Ambos argumentos que le otorgan fama y notoriedad a la marca tanto 

en Chile como en el extranjero. 

(H) Con respecto al uso de la denominación SIMUNOVIC en el ámbito de Internet, 

resulta necesario destacar que mi representada se identifica actualmente en dicho 

espectro digital bajo el nombre de dominio “simunovic.cl” y “frigorificosimunovic.cl”, 

direcciones a través de las cuales se accede a su página corporativa en la cual se 

detallan sus actividades, servicios y presencia comercial, entre muchos otros 

aspectos. Cabe resaltar además señalar que ambos nombre de dominio fueron 

registrados en fechas 29 de agosto de 2001 y 31 de agosto del 2000 

respectivamente, mucho antes que fuera solicitado el nombre de dominio 

gruposimunovic.cl por SIMUNOVIC SPA. el día 14 de octubre del año 2011. Mi 

mandante además es titular del nombre de dominio internacional “simunovic.com”, 

el cual fue registrado con fecha 18 de octubre del año 2000, y consiste en un sitio 

en idioma inglés, en el cual se puede obtener conocimiento del origen, proceso, y 

productos de la empresa, con el fin de captar y dar a conocer la empresa no solo 

en Chile, sino en el extranjero. 

(I) La sola incorporación de la expresión SIMUNOVIC en cualquier buscador de uso 

corriente, tales como, Google, Yahoo o Altavista, entre otros, dará principalmente 

como resultados la empresa FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A. con los servicios de 

mi representada. Así las cosas, todos los antecedentes anteriores dan cuenta de 

un uso real y efectivo de la expresión SIMUNOVIC por parte de mi mandante, la 

que en todos los casos aparece asociada a los productos y servicios de la 

empresa frigorífica de mi mandante. Pues bien, estimamos que este es un 

antecedente de la mayor relevancia, toda vez que consta que es justamente en el 
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ámbito de Internet en el que el nombre SIMUNOVIC se asocia indefectiblemente a 

mi mandante.  

(J) El hecho que el nombre de dominio en litigio contenga la palabra inicial “grupo”, no 

marca ninguna diferencia, e incluso lógicamente podría prestarse para asociar al 

“grupo de trabajo” o crear una errónea idea sobre un “grupo empresarial” 

relacionado a la INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A., causando un 

perjuicio no solo a nuestro mandante, sino principalmente al público consumidor. 

(K) La asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la 

observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo 

recogen los artículos 14° y 22° del Reglamento para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del 

solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación. Tales 

principios de la competencia leal y ética mercantil orientan a los actores del 

comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las 

partes involucradas, en consecuencia, el respeto al derecho de propiedad, 

específicamente en este caso, la propiedad intelectual, debe constituir la base 

sobre la cual deben sustentarse estos principios. De esta manera, la propiedad de 

estos derechos debe ser cautelada siempre y en todo caso, impidiendo que 

terceros se apropien de los mismos, salvo cesión, licencia u otra autorización 

expresa y específica del titular, lo que no ha ocurrido en este caso. Para GRUPO 

SIMUNOVIC SPA era imposible desconocer el posicionamiento nacional e 

internacional de la marca SIMUNOVIC de nuestro mandante, ni menos desconocer 

la directa relación de los productos que comercializan ambos, siendo ambos de un 

carácter alimenticio. Así las cosas, la debida ponderación de todos los hechos de 

la causa, exigen que tales antecedentes se tengan asimismo presentes al tiempo 

de resolver este asunto. 

(L) Resulta evidente que si el dominio GRUPOSIMUNOVIC.CL es asignado al primer 

solicitante se inducirá a los consumidores y usuarios de Internet a error y 

confusión, quienes asociarán dicho nombre al primer solicitante, ocasionando un 

real perjuicio a mi mandante y sus legítimos intereses. En efecto, ha sido gracias a 

la enorme inversión en publicidad por parte de mi mandante y su política de 

protección marcaria y de nombres de dominio, que su marca y servicios se han 

hecho conocidos, con lo cual resulta, a lo menos decepcionante, que terceros, 

como en este caso, puedan beneficiarse del esfuerzo de 34 años y constante 

trabajo del legítimo titular de la marca. 
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En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes 

documentos probatorios: 

1. Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl en donde consta el 

registro N° 696.629 de la marca comercial SIMUNOVIC, que renueva la marca 

registro N° 433.641 y distingue establecimiento industrial de fabricación y 

elaboración de todos los productos de las clases 18, 29,y 31 con exclusión de 

variedades de semillas, en las clases 18, 29 y 31. 

2. Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl en donde consta el 

registro N° 709.058 de la marca comercial SIMUNOVIC que distingue todos 

los productos de las clases 18, 29 y 31 ( con exclusión de variedades de 

semillas), en las clases 18, 29 y 31. 

3. Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl en donde consta  la 

solicitud de registro N° 982.197 de la marca comercial SIMUNOVIC y renueva 

la marca registro N° 620.397, que distingue en la clase 18: establecimiento 

comercial de compra y venta de cuero y cuero de imitación, productos de 

estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales; baúles y 

maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarniciones 

en las regiones 2, 5, 12 y 13; en la clase 29: establecimiento comercial de 

compra y venta de carene, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos 

de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, 

secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos 

lácteos; aceites y grasas comestibles en las regiones 2, 5,12 y 13; en la clase 

31: establecimiento comercial para la compra y venta de productos agrícolas, 

hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales 

vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y 

flores naturales; alimentos para animales; malta en las regiones 2, 5, 12 y 13. 

4. Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl en donde consta  la 

solicitud de registro N° 982.195 de la marca comercial SIMUNOVIC y renueva 

la marca registro N° 620.398, que distingue en la clase 35: servicios de 

importación y exportación, con representación de artículos y productos de las 

clases 18, 29 y 31; y en la clase 39: servicios de despacho, almacenamiento y 

distribución de artículos y productos de las clases 18, 29 y 31, un frigorífico. 

5. Copia del siguiente certificado de registro: 

Marca  : SIMUNOVIC 

País  : Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 

Registro N° : 3097458 

Clase  : 18, 29, 39 

Fecha de Registro: 22 de diciembre de 2004 
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A nombre de: INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A. 

6. Impresos obtenidos desde la página web nic.cl en donde consta la inscripción 

de los dominios simunovic.cl y frigorificosimunovic.cl a nombre de mi 

mandante. 

7. E-mail de hostmaster@nic.cl dirigido al contacto administrativo para el dominio 

de INDUSTRIA FRIGORIFICA SIMUNOVIC S.A., en el cual consta la solicitud 

emitida de inscripción del dominio simunovic.cl con fecha 29 de agosto de 

2001 a nombre de INDUSTRIA FRIGORIFICA SIMUNOVIC S.A. 

8. Impreso obtenido de la página register.com en el cual consta el registro del 

nombre de dominio simunovic.com, cuyo titular es FRIGORÍFICO SIMUNOVIC 

S.A.  

9. Prensa y publicaciones desde el año 1984 a 2011 que se refieren al segundo 

solicitante, su actividad comercial, uso y forma de la marca SIMUNOVIC, entre 

otros: 

a) “Magallanes tendrá el más moderno frigorífico de América del Sur”,  de 

fecha 3 de septiembre de 1984, del diario La Prensa Austral. 

b) “Parten trabajos de nueva y moderna planta Frigorífica”, de fecha 15 de 

enero de 1985, del diario La Prensa Austral. 

c) “Inversión de 3 y medio millones de dólares en moderna planta frigorífica”, 

de fecha 31 de octubre de 1985, del diario La Prensa Austral. 

d) “Por primera vez en la historia, carne chilena producida en Magallanes 

llegará a Europa”, de fecha 5 de febrero de 1987, La Prensa Austral, Punta 

Arenas.  

e) “Nicolás Simunovic, toda una tradición ganadera en Magallanes”, El 

Hombre Noticia, La Prensa Austral, Punta Arenas 

f) Carta dirigida por Industria de Cueros y Lanas Magallanes S.A. al Ministro 

de Agricultura, Jorge Prado Aránguiz, de fecha 19 de febrero de 1986, que 

da cuenta de la inversión y tecnología del Frigorífico.  

g) “Comunidad Económica Europea aprobó oficialmente el frigorífico 

Simunovic”, de fecha 4 de febrero de 1987, del diario La Prensa Austral, 

Punta Arenas. 

h) “Presidente de SNA (Sociedad Nacional de Agricultura) destacó moderna 

planta frigorífica de N. Simunovic”, de fecha 20 de febrero de 1986, 

Crónica,  del Diario Austral  

i) “Invitados internacionales a inauguración de frigorífico”, “Embajador de 

Nueva Zelanda propicia intercambio comercial con región” de fecha 7 de 

marzo de 1986, del diario La Prensa Austral. 
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j) Portada del Diario La Prensa Austral de fecha 7 de marzo de 1986, el cual 

se titula “Matadero Frigorífico Simunovic Magallanes Chile, La nueva era 

comienza”. 

k) “Comunidad Económica Europea autorizó a una sola empresa chilena a 

exportar carne”, de fecha 23 de febrero de 1987, del diario La Segunda.  

l) “Carne de Ovino de Chile a los mercados de la Comunidad Económica 

Europea, de fecha marzo-abril 1987, DE REVISTA “Chile”, publicación de 

Pro chile. 

m) “Ovinos chilenos a mercado europeo”, de fecha 23 de febrero de 1987, del 

diario La Segunda. 

n) “Frigorífico Simunovic llevó a cordero magallánico a exposición en 

Francia”, revista Agropez, 13 de diciembre de 1990. 

o) “Frigorífico Simunovic, Primer Lugar Mejor Empresa Regional”, Premio El 

Diario 2000, de fecha 23 de Noviembre de 2000. 

p) “Frigoríficos Simunovic y Sacor, Satisfacción por exportaciones ovinas a la 

Unión Europea”, La Prensa Austral edición internet, de fecha 7 de febrero 

de 2000. 

q) Formato de invitación del Directorio de Frigorífico Simunovic S.A. a 

ceremonia por cumplirse 20 años de la inauguración de la Planta 

Faenadorea de Carnes, febrero 2005. 

r) Revista Paula Chile Gourmet, del mes de abril de 2008, con reportaje al 

Cordero Magallánico del Frigorífico Simunovic S.A. 

s) “Familia Simunovic se apresta a conquistar E.E.U.U., de fecha 21 de 

noviembre de 2005, del diario Estrategia. 

t) Artículo de la revista mtjglobalsupplement.co.uk del mes de agosto de 

2008, con un reportaje de Frigorífico Simunovic S.A. en UK. 

10. Copia del diploma otorgado por PROCHILE, GOBIERNO DE CHILE Y 

REVISTA CAPITAL a INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A. por haber 

obtenido el primer lugar en la categoría IDENTIDAD PAÍS, en la fecha 5 de 

octubre de 2011. 

11. Invitación enviada por FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD 

EUROPEA-CHILE (EUROCHILE) a Nicolás Simunovic, Presidente Ejecutivo 

de INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC para participar como invitado de 

honor a la premiación realizada el 16 de noviembre de 2010 en que 

anualmente se premia a personalidades destacadas en el ámbito de la 

promoción de la cooperación empresarial chileno-europea. 

12. E-mail de agradecimiento enviado por FUNDACIÓN EMPRESARIAL 

COMUNIDAD EUROPEA-CHILE (EUROCHILE) a Nicolás Simunovic, 
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Presidente Ejecutivo de INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC en 

agradecimiento por asistencia a premiación señalada en el punto anterior, en 

el además en se le felicita por capacidad innovadora y por la exitosa inserción 

de sus productos en el continente europeo. Además de la propuesta de 

EUROCHILE para armar un plan de trabajo de forma conjunta con NICOLÁS 

SIMUNOVIC integrando las empresas en el proyecto de desarrollo de la 

asociatividad turística en la región de Magallanes. 

13. Distinción otorgada por EQUITY Consultores en Dirección Estratégica a la 

familia Simunovic Vodanovic, del premio APELLIDO-MARCA en 

reconocimiento a su destacada trayectoria de mercado como Empresa 

Familiar, hoy actuando bajo la razón social INDUSTRIA FRIGORÍFICA 

SIMUNOVIC S.A., de fecha 10 de julio de 2008. 

14. Fotografía de camión de INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A.  

15. Bolsas y envases utilizados por INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A. 

para la comercialización de sus productos. 

16. Facturas de ventas nacionales desde el año 1997 al año 2011 y facturas de 

exportación desde la fecha 2001 a 2011 de la INDUSTRIA FRIGORÍFICA 

SIMUNOVIC S.A. 

17. Calendario del año 2011 de la INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A. 

con una foto de la industria en Magallanes. 

18. Revista italiana EUROCARNI de diciembre del año 2004 en que aparece 

INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A. en la página 133. 

19. Directorio exponencial FOODEX JAPAN de la exhibición de comida y bebida 

internacional número 25, titulada “Comida del nuevo siglo, redescubriendo el 

placer de la comida y la bebida en todo el mundo”. En su página 38 aparece 

nombrado FRIGORIFICO SIMUNOVIC S.A. en razón de la exportación de sus 

productos a TOKIO, JAPÓN.      

20. Revista descriptiva de la marca INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A., 

con el nombre dominio frigorificosimunovic.cl escrito en el letras grandes en la 

portada. Incluye 2 folletos con la descripción de cortes, empaques y pesos de 

vacuno y cordero, y un DVD de la industria. 

21. Catálogo EXPO-FRANCIA 2008, SIAL, PARÍS, en el cual se nombra en su 

página 243 la participación de FRIGORÍFICO SIMUNOVIC, describiéndolo 

además como el más moderno procesador de carne de cordero y el primero a 

quien se le otorga la aprobación para exportar a la Unión Europea. 

22. Catálogo EXPO-FRANCIA 2010, SIAL, PARÍS, en el cual se nombra en su 

página 231 la participación de FRIGORÍFICO SIMUNOVIC. 
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23. Catálogo EXPO-ALEMANIA 1999, ANUGA, COLONIA, en el cual se nombra 

en su página 239 la participación de FRIGORÍFICO SIMUNOVIC. 

24. Catálogo EXPO-ALEMANIA 2001, ANUGA, COLONIA, en el cual se nombra 

en su página 582 la participación de FRIGORÍFICO SIMUNOVIC. 

25. Catálogo EXPO-ALEMANIA 2005, ANUGA, COLONIA, en el cual se nombra 

en su página 726 la participación de FRIGORÍFICO SIMUNOVIC. 

26. Catálogo EXPO-ALEMANIA 2007, ANUGA, COLONIA, en el cual se nombra 

en su página 770 la participación de FRIGORÍFICO SIMUNOVIC. 

27. Catálogo EXPO-ALEMANIA 2011, ANUGA, COLONIA, en el cual se nombra 

en su página 539 la participación de FRIGORÍFICO SIMUNOVIC. 

 

Se confirió traslado de las demandas y únicamente contestó el Segundo 

Solicitante, señalando básicamente los siguientes argumentos no contenidos 

previamente en su demanda: 

(A) La marca GRUPO SIMUNOVIC se encuentra en su etapa de tramitación, siendo 

su último movimiento una contestación de observación de forma de fecha 28 de 

febrero de 2012, por lo que aún ni siquiera ha sido aceptada a tramitación. 

Consecuentemente, la solicitud de Reg. N° 977.873, de la marca GRUPO 

SIMUNOVIC,  fue solicitada por la contraparte GRUPO SIMUNOVIC SPA con 

fecha 7 de noviembre de 2011; una fecha muy posterior a las fechas en que 

nuestro mandante registro sus marcas con el signo SIMUNOVIC (el 17 de 

Noviembre de 2004, 2 de julio de 2004 y 30 de enero de 2002 (se solicitó 

renovación el 2 de diciembre de 2011). Lo cual significa que no posee un derecho 

consolidado, sino solamente una pretensión de obtener el registro de su marca, a 

diferencia de mi mandante quién al tener registrada su marca posee un derecho 

preferente para el uso exclusivo y excluyente de explotar la marca de la manera 

que mejor corresponda, en este caso poder ofrecer sus servicios por medio de una 

página web que contenga el nombre de la marca “SIMUNOVIC”. Cabe resaltar 

además que la contraparte solicita registrar la marca GRUPO SIMUNOVIC para 

distinguir en su clase 30 cubre productos del ámbito alimenticio, mismo ámbito 

comercial en el que mi mandante desarrolla su actividad comercial propia del 

sector alimenticio durante años, pudiendo prestar para error o engaño al 

consumidor el nombre de dominio solicitado. 

(B) El representante del Segundo Solicitante también posee el apellido Simunovic, por 

lo tanto el hecho de que ambas partes ostenten el apellido Simunovic no les otorga 
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ningún derecho preferente para ser titular del nombre de dominio en disputa. 

(C) Efectivamente Mónica Simunovic Juri es propietaria de la aludida marca 

registrada, sin embargo este punto no tiene valor como prueba en este juicio, 

debido a que nuestro mandante es titular de la marca “SIMUNOVIC”, el cual se 

encuentra registrado con anterioridad. Además la marca SIMUNOVIC de mi 

mandante cubre productos del ámbito alimenticio, mismo ámbito comercial que el 

de la marca PRODUCTOS PS SIMUNOVIC, rubro que mi mandante ha 

desarrollado durante años, y con el que se le identifica en Chile y en el extranjero; 

pudiendo prestar para error o engaño al consumidor el nombre de dominio 

solicitado.  

(D) GRUPO SIMUNOVIC SpA es solo el primer solicitante del nombre de dominio, sin 

tener prioridad alguna sobre éste. 

(E) Respecto al argumento del primer solicitante, en cuanto a que el origen del nombre 

GRUPO SIMUNOVIC tiene su fundamento en unir diferentes empresas y marcas 

de propiedad de Mónica Simunovic Juri, cabe resaltar que este carece de lógica, 

debido a que los nombres de dominio www.maccari.cl y 

www.uniformesmaccari.com no utilizan el signo distintivo SIMUNOVIC, es más el 

cliente no identifica a estos sitios con el apellido del titular de ellos, sino que con el 

nombre “maccari” que no guarda ninguna semejanza con el nombre de dominio 

www.gruposimunovic.cl ni con el signo de su marca Productos PS Simunovic. 

Además es preciso señalar que la marca MACCARI no se encuentra registrada por 

lo que menos será posible asociarla con el titular de los aludidos nombres de 

dominio. Más que unir o diferenciar diversas empresas de Mónica Simunovic Juri, 

inducirá al público consumidor a error al no poder relacionar estos nombres de 

dominio que no guardan ninguna relación entre sí. A diferencia del caso de mi 

mandante, cuya nombre de dominio solicitado (“gruposimunovic.cl”)  no solo se 

compone en su estructura principal del signo comercial que la identifica en Chile 

“SIMUNOVIC”, sino que de un nombre de dominio que además la identifica en 

cuanto persona jurídica, vale decir, consiste o coincide justamente con la parte 

distintiva del nombre de su razón social, esto es, SIMUNOVIC que proviene de 

INDUSTRIA FRIGORÍFICA SIMUNOVIC S.A. 

(F) Respecto a los nombre de dominio www.trofeo.cl y www.trofeoycopas, dedicadas 

al rubro de artículos publicitarios de premiación, estos no solo no guardan ninguna 
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semejanza con el nombre de dominio www.gruposimunovic.cl, ni con el signo de 

su marca comercial “Productos PS Simunovic”, sino que tampoco se relacionan en 

el ámbito o rubro comercial que registra la empresa. Siendo prácticamente 

imposible que el público consumidor los pueda asociar con el nombre de dominio 

en disputa, ni menos con la marca de la que es titular la solicitante. Es más estos 

nombres de dominio no se encuentras registrados, ni se encuentran en estado de 

solicitud, de acuerdo a la base datos actualizada de NIC CHILE, por lo que el 

solicitante tampoco es titular de estos. 

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia 

y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que 

«Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio 

CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se 

compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente 

documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de 

la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, 

todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje 

para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de 

dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo 

determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas 

establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone 

el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Será de 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 válidamente adquiridos por terceros».  

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o 

requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación 

preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta 

ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos 

involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser 

armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este 
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sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se 

encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia 

deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad 

diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde 

analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis 

contempladas en la citada regla 14 RFR-CL. 

3.-) Que las partes han sustentado sus demandas en la afectación a principios de 

competencia leal y ética mercantil, como asimismo afectación a derechos 

adquiridos. Al respecto, es necesario determinar en primer término cuándo una 

solicitud de asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia 

leal o ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles 

en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y 

obligatoria, de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las 

normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan 

principios formativos, como los principios generales propiamente tales que 

emanan de la legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial 

del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 

211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley 

Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. 

4.-) Que de acuerdo a la copia de la escritura de constitución del Primer Solicitante, 

no objetada, se ha acreditado que el giro de dicha parte es en general la 

comercialización, fabricación y distribución de productos textiles, publicitarios, 

cosméticos y productos alimenticios en general. Específicamente, de acuerdo a 

los estatutos del Primer Solicitante, una parte de su giro es la «comercialización 

de productos alimenticios en general, envasados o no», descripción que colisiona 

con el ámbito de actividad comercial del Segundo Solicitante, ya que de 

conformidad con los documentos aportados por dicha parte no objetados y lo 

informado en su sitio web, el rubro comercial del Segundo Solicitante consiste en 

la comercialización de carnes, especialmente cordero y vacuno, en particular 

cortes con y sin hueso, envasados al vacío, así como otros subproductos 

relacionados tales como harina de hueso, sebo y pieles.  

5.-) Que, con todo, no existen antecedentes en autos que demuestren el ejercicio 

efectivo del giro del Primer Solicitante, más allá de la documentación legal de 

constitución y tributaria acompañada y no objetada. En consecuencia, a lo sumo 

se ha podido acreditar la existencia de competencia potencial entre las partes en 
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un mismo ámbito, mas no por ello que dicha competencia sea desleal.  

6.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que 

alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este 

sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no 

exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado una 

actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor. 

 

7.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este 

sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta 

derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los 

siguientes presupuestos, a saber:  

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, 

marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en 

el nombre de dominio disputado; y 

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede 

verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la 

expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo 

de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación 

o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. 

8.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente 

debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, 

ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la 

solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una 

solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente 

adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho 

adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo 

distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio 

disputado. 

9.-) Que en relación a la existencia de derechos relevantes en la especie, se 

encuentra acreditado en autos mediante documentos no objetados que el nombre 

social del Primer Solicitante es Grupo Simunovic SpA, sociedad constituida con 
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fecha 1° de septiembre de 2011, vale decir, con anterioridad a la fecha de la 

Primera Solicitud. 

10.-) Que también se encuentra acreditado en autos que el nombre del Segundo 

Solicitante es Industria Frigorífica Simunovic S.A., sociedad que es titular de la 

marca comercial SIMUNOVIC, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial, según los siguientes registros: registro N° 620.398, de fecha 5 de 

octubre de 2001, que distingue “servicios de importación y exportación, con 

representación de artículos y productos de las clases 18, 29 y 31”, en clase 35; y 

“servicios de despacho, almacenamiento y distribución de artículos y productos 

de las clases 18, 29 y 31, un frigorífico”, en clase 39; registro N° 709.058 de 

fecha 17 de noviembre de 2004, que distingue todos los productos de las clases 

18, 29 y 31; registro N° 696.629 de fecha 2 de julio de 2004, que distingue 

“establecimiento industrial de fabricación y elaboración de todos los productos de 

las clases 18, 29 y 31 con exclusión de variedades de semillas”; y registro N° 

620.397, de fecha 30 de enero de 2002, que distingue en la clase 18, 

“establecimientos comercial de compra y venta de cuero y cuero de imitación, 

productos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de 

animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; frutas y artículos de 

guarnicionería en las regiones 2, 5, 12 y 13”; en la clase 29, “establecimiento 

comercial de compra y venta de carne, pescado, carne de ave y carne de caza; 

extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en leche y productos 

lácteos; aceites y grasas comestibles de las regiones 2, 5, 12 y 13”; y en la clase 

31, “establecimiento comercial para la compra y venta de productos agrícolas, 

hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; 

frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores 

naturales; alimentos para animales, malta en las regiones 2, 5, 12 y 13”. Todos 

dichos registros, como se advierte, son precedentes a la fecha de la Primera 

Solicitud. 

11.-) Que, en consecuencia, ambas partes son titulares de derechos preexistentes a 

las correspondientes solicitudes de asignación del nombre de dominio en disputa, 

derechos que recaen sobre sus nombres sociales y marcas comerciales, en su 

caso. Respecto del Primer Solicitante, su nombre social está reproducido en el 

nombre de dominio litigioso, mientras que la marca del Segundo Solicitante está 

incluida en éste. Por consiguiente, es necesario analizar en la especie si alguna 

de las correspondientes solicitudes de asignación del referido nombre de dominio 

«contraría» tales derechos adquiridos. 
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12.-) Que, como se ha razonado más arriba, mediante una solicitud de asignación de 

nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos, 

quedando comprendidas tanto las hipótesis de perturbación, afectación o 

perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. Por lo general, la 

sola presentación de una solicitud de asignación de nombre de dominio no 

presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero, 

salvo hipótesis específicas como la reproducción exacta de nombres propios de 

personalidades o marcas famosas, entre otros, de manera fuera de estos 

supuestos es necesario examinar el uso del nombre de dominio en cuestión, si lo 

hay, para decidir si existe o no afectación a un derecho, y en particular, si el 

nombre de dominio se usa como sitio web y cuál es su contenido. 

13.-) Que conforme al sistema técnico vigente de asignación de nombres de dominio 

<.cl>, en un contexto de multiplicidad de solicitantes sólo el primero está 

técnicamente habilitado para usar el nombre de dominio disputado. Y en la 

especie el Primer Solicitante no le ha dado uso, ya que al acceder a la URL 

<http://www.gruposimunovic.cl> figura la siguiente leyenda: «Grupo Simunovic. 

Pronto estaremos on-line, disculpe las molestias. Grupo Simunovic SPA. 

Escríbanos a contacto@gruposimunovic.cl». En consecuencia, y dado que el 

Segundo Solicitante, al estar técnicamente inhabilitado para ello, tampoco usa el 

nombre de dominio en disputa, este sentenciador concluye que ninguna de las 

solicitudes de asignación, por el solo hecho de su presentación, contraría los 

derechos en que se sustentan las demandas de autos. 

14.-) Que existen otros derechos invocados por las partes que no pueden ser 

considerados como aptos de afectación, dentro del contexto de la regla 14 RFR-

CL. En efecto, el Primer Solicitante ha invocado la existencia de la solicitud de 

registro de la marca comercial GRUPO SIMUNOVIC, N° 977873, para distinguir 

“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y 

preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados 

comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, 

mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, clase 30; y “prendas de 

vestir, calzado, sombrearía”, clase 25. Sin embargo, dicha solicitud fue 

presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con fecha 7 de 

noviembre de 2011, vale decir, con posterioridad a las solicitudes de asignación 

del nombre de dominio en disputa, no siendo por lo mismo un derecho o interés 

que pudo haber sido afectado por la Segunda Solicitud. 
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15.-) Que el Primer Solicitante también ha invocado en sustento de su pretensión la 

existencia de la marca comercial PRODUCTOS PS SIMUNOVIC, registro 

N° 767611, de fecha 22 de septiembre de 2006, que distingue “empanadas, 

masas, pastas, frescas y congeladas para freír y horno, productos cokteleria y 

todos los derivados de harina, café, te, cacao, azúcar, arroz, tapiola, sagu, 

sucedáneos del café; harinas y preparaciones comestibles; miel, especias, hielo, 

salsas, levadura, polvos para esponjar”, clase 30, a nombre de doña Mónica 

Danissa Simunovic Juri, representante del Primer Solicitante. Al respecto, es 

necesario destacar que el titular de dicha marca no es el Primer Solicitante, sino 

su representante, siendo jurídicamente una y otra personas diferentes. Por las 

mismas razones expuestas debe también descartarse como derecho afectado, a 

estos efectos, aquél que recae sobre el nombre de dominio 

<gruposimunovic.com>, invocado por el Primer Solicitante, dado que su titular es 

también doña Mónica Danissa Simunovic Juri y no el Primer Solicitante, a lo cual 

cabe agregar que su fecha de registro fue el 3 de noviembre de 2011, eso es, 

con posterioridad a la Segunda Solicitud. 

16.-) Que, por su parte, la Segunda Solicitante ha sustentado también su demanda en 

el hecho de ser titular de los nombres de dominio <simunovic.cl> y 

<frigorificosimunovic.cl>. A este respecto cabe precisar que el derecho del 

asignatario de un nombre de dominio es un derecho personal fruto de la relación 

jurídica contractual entre la Universidad de Chile y el asignatario, uno de cuyos 

efectos es el uso de un determinado nombre de dominio por parte de este último 

dentro del contexto técnico de Internet. La asignación de un nombre de dominio 

—efecto del contrato de registro— no constituye ni da origen por tanto a un 

derecho real o personalísimo, los cuales sólo pueden ser creados por el 

legislador, y por tanto el asignatario no goza del derecho de exclusividad propio 

de la marca comercial o del nombre, cuyos efectos se extienden en todo orden y 

no están limitados al ámbito técnico de Internet. Como consecuencia de lo 

anterior, debe concluirse necesariamente que los nombres de dominio no pueden 

esgrimirse válidamente como derechos adquiridos que pudieren ser contrariados, 

a su vez, por otra solicitud de asignación de nombre de dominio, puesto que ésta 

no puede afectar los derechos personales de tales asignatarios, quienes 

continúan posteriormente ejerciendo sus derechos de asignatarios, sin que se 

afecte su vínculo jurídico. En consecuencia, la Primera Solicitud no contraría los 

derechos del Segundo Solicitante sobre los nombres de dominio antes citados, 

cuya exclusividad es meramente técnica, esto es, como potenciales localizadores 

de un computador conectado a Internet, sin que dicha exclusividad técnica 
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trascienda a otros ámbitos fuera de Internet. 

17.-) Que si bien los derechos analizados en los apartados precedentes no son 

aceptables bajo la citada regla 14 RFR-CL, ello no significa que por ese solo 

hecho sean irrelevantes para todo efecto, puesto que igualmente pueden ser 

objeto de valoración o ponderación en sede exclusiva de prudencia y equidad, 

cuestión que se aborda mas abajo en esta sentencia. 

18.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 

14 RFR-CL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro 

comparte— la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo 

únicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las 

recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen 

antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o 

interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea 

asignado de manera exclusiva. 

19.-) Que, conforme al mérito del proceso, la situación previa al surgimiento del actual 

conflicto de intereses era básicamente la siguiente: Frigorífica Simunovic S.A., 

Segundo Solicitante, registra la marca SIMUNOVIC en el año 2001, asociada a la 

comercialización de productos alimenticios, en particular carne, pescado, 

extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas, legumbres, productos lácteos, 

aceites productos agrícolas, entre otros. Ya desde el año 2000 tenía presencia en 

Internet mediante el nombre de dominio <frigorificosimunovic.cl> y en 2001 

registra a su nombre <simunovic.cl>. Posteriormente, en el año 2006, doña 

Mónica Danissa Simunovic Juri, representante y única accionista del Primer 

Solicitante, registra la marca comercial PRODUCTOS PS SIMUNOVIC,  

N° 767611, para distinguir ciertos productos alimenticios específicos, a saber, 

“empanadas, masas, pastas, frescas y congeladas para freír y horno, productos 

cokteleria y todos los derivados de harina, café, te, cacao, azúcar, arroz, tapiola, 

sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones comestibles; miel, especias, 

hielo, salsas, levadura, polvos para esponjar”. Finalmente, Grupo Simunovic SpA, 

Primer Solicitante, se constituye con fecha 1° de septiembre de 2011 y presenta 

su solicitud de asignación del nombre de dominio litigioso <gruposimunovic.cl> 

con fecha 14 de octubre de 2011, tras lo cual el Segundo Solicitante presenta 

también su propia solicitud de asignación sobre el mismo nombre de dominio con 

fecha 24 de octubre de 2011. 
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20.-) Que si bien el nombre de dominio en disputa corresponde exactamente al 

nombre social del Primer Solicitante, ello no significa per se que su solicitud de 

asignación sea legítima. El rigor, la constitución de una sociedad cuyo nombre 

coincida o aluda con riesgo de confusión a una marca comercial preexistente, 

para un giro coincidente con el ámbito protegido por dicha marca, no puede 

estimarse, por prudencia y equidad, como un acto amparable. Y ello es 

precisamente lo que acontece en la especie, puesto que el giro del Primer 

Solicitante abarca ampliamente el ámbito de actividad del Segundo Solicitante, 

cuestión ya analizada en el considerando cuarto de este fallo. Y en lo 

concerniente al nombre social, es evidente que el concepto «Grupo Simunovic» 

alude inequívocamente a la marca preexistente SIMUNOVIC del Segundo 

Solicitante. 

21.-) Que, en consecuencia, corresponde analizar la función que el nombre de dominio 

en disputa podría desempeñar en Internet, dado que hasta la fecha, y como se 

ha dicho, no ha sido usado. Según fue aseverado por el Primer Solicitante, dicho 

nombre de dominio tiene por objeto unir diferentes empresas y marcas de 

propiedad de su representante y accionista, mencionando al efecto los sitios web 

<www.maccari.cl> y <www.uniformesmaccari.com> dedicados al rubro textil, 

uniformes corporativos y artículos publicitarios, desde 2004, y <www.trofeo.cl> y 

<www.trofeosycopas.cl>, dedicados al rubro de artículos publicitarios de 

premiación, así como la marca PRODUCTOS PS SIMUNOVIC, inscrita a nombre 

de la ya referida representante y accionista. Este sentenciador ha intentado 

acceder a las correspondientes URLs constatando que las dos primeras 

corresponden efectivamente a sitios web de promoción y/o venta de productos 

del rubro textil, uniformes corporativos y artículos publicitarios, mientras que los 

restantes no están en uso como sitios web, y tampoco existe presencia alguna de 

la marca PRODUCTOS PS SIMUNOVIC en Internet, de todo lo cual se ha dejado 

testimonio oficioso en autos. Sin embargo, y pudiendo hacerlo desde el punto de 

vista técnico, el Primer Solicitante no ha usado el nombre de dominio litigioso 

como sitio web, de manera que si su propósito hubiese sido el antes mencionado, 

bien habría podido llevarlo a efecto en todo el tiempo que ha detentado la calidad 

de Primer Solicitante, máxime si ya cuenta con sitios web operativos a los cuales 

pudo haber redirigido o informado desde el nombre de dominio en disputa.  

22.-) Que, en consecuencia, de acuerdo a lo antes razonado, el propósito de la 

solicitud presentada por el Primer Solicitante no queda esclarecida, ni la 

explicación de dicha parte tampoco refrendada, de manera que es forzoso 
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analizar los alcances de dicha solicitud en abstracto. Al respecto, y descartando 

la coincidencia del nombre social del Primer Solicitante con el nombre de dominio 

en disputa, por las razones antes expuestas, este último carece entonces de 

sustento, puesto que la agregación del vocablo «Grupo» al apellido «Simunovic» 

no tiene tampoco correlato en la citada marca PRODUCTOS PS SIMUNOVIC de 

su representante y única accionista. Si el nombre de dominio solicitado por el 

Primer Solicitante hubiese sido <productospssimunovic.cl> o bien 

<pssimunovic.cl> probablemente no existiría cuestionamiento en su contra, pero 

la adopción del referido vocablo «Grupo», que comercialmente se utiliza para 

significar un conglomerado empresarial de comprende rubros diversos, 

ciertamente resulta cuestionable cuando se lo asocia a una marca precedente en 

varios años, SIMUNOVIC, por parte de quien abarca un giro comercial que 

colisiona con el rubro del titular de aquella marca que sí tiene presencia efectiva 

en Internet, a través de los sitos web <www.simunovic.cl> y 

<www.frigorificosimunovic.cl>, y también en el mercado, como consta de la 

numerosa documentación probatoria presentada en autos y no objetada, la cual 

demuestra una importante actividad comercial a nivel nacional e internacional. 

23.-) Que, contrastada la nula presencia de la marca PRODUCTOS PS SIMUNOVIC 

en Internet, no obstante estar registrada desde el año 2006, con la figuración de 

la marca SIMUNOVIC del Segundo Solicitante, queda en evidencia que los 

usuarios de la red y el público en general tenderán naturalmente a asociar el 

nombre de dominio litigioso <gruposimunovic.cl> con el Segundo Solicitante y no 

con la contraparte. 

24.-) Que aún suponiendo que el Primer Solicitante buscara utilizar el nombre de 

dominio en disputa como sitio web para promoción y/o venta de productos 

alimenticios diferentes a los productos alimenticios del Segundo Solicitante, 

igualmente se generaría una situación de confusión, desde que, como se ha 

dicho, el vocablo «Grupo» alude a un conglomerado empresarial que abarca 

rubros diversos, con lo cual el hipotético sitio web del Primer Solicitante sería 

asociado inevitablemente con el Segundo Solicitante, como parte de un «Grupo» 

empresarial, situación que, además, implicaría un beneficio para el Primer 

Solicitante, dada la trayectoria y reconocimiento del Segundo Solicitante, y un 

perjuicio para este último, en ambos casos de manera ilegítima. 

25.-) Que si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web a la 

época de esta sentencia, como se ha dicha reiteradamente, ello no significa en 
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modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro. Más 

aún, en opinión de este sentenciador la falta uso de un nombre de dominio como 

localizador de un sitio web no debe estimarse per se como antecedente favorable 

para el solicitante habilitado a usarlo. Al contrario, dicha conducta puede ser 

estimada de por sí como un acto de «acaparamiento» de nombre de dominio y, 

por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho.  

26.-) Que si bien de acuerdo a las consideraciones precedentes la prudencia y la 

equidad imponen asignar el nombre de dominio en disputa al Segundo 

Solicitante, en la especie no existen antecedentes para sostener que el Primer 

Solicitante haya actuado de mala fe al momento de solicitar la asignación del 

nombre de dominio en disputa. 

27.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este 

sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe 

principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente 

adquiridos, no obstante lo cual corresponde hacer lugar a la demanda del 

Segundo Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos 

en los considerandos precedentes. 

28.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que «Las costas del arbitraje 

serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando 

de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin 

perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las 

costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de 

dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de 

derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante 

haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo 

alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se 

configura alguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada 

norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de 

las costas del presente arbitraje.  

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes 

del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de 
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Procedimiento Civil, 

 

S  E      R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

I.- Acoger la demanda deducida por Industria Frigorífica Simunovic S.A. y, en 

consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio 

<gruposimunovic.cl> presentada por Grupo Simunovic SpA, ordenando su 

eliminación. 

II.- Rechazar la demanda deducida por Grupo Simunovic SpA. 

III.- Asignar el nombre de dominio <gruposimunovic.cl> a Industria Frigorífica 

Simunovic S.A., RUT 91.730.000-3. 

IV.- No condenar en costas a Grupo Simunovic SpA. 

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente 

sentencia para los fines correspondientes. 

Rol Nº 6-28-2012. 

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de 

testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, 

y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8. 

 


