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Santiago, 23 de Noviembre de 2007 
 
Juicio manichile.cl 
Rol 60-2007 
 
VISTOS: 
 
Que mediante OF07962 de Nic Chile de 30 de Agosto pasado, se designó 
a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el 
referido nombre de dominio “manichile.cl”. 
 
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo 
fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 31 de 
Agosto de 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de 
procedimiento, a celebrarse el día Jueves  13 de Septiembre de 2007 a 
las 15:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificándoseles la 
misma  por carta certificada de 31 de Agosto de 2007, lo que consta en 
autos. 
 
Que con fecha 13 de Septiembre, a la hora fijada se llevó a efecto la 
audiencia. El primer solicitante COMERCIALIZADORA PATRICIO 
ANDRADE JESEAN EIRL, fue representada por doña Saby Elena Bravo 
Gajardo, como agente oficiosa, y  el segundo  GA MODEFINE S.A.– a 
través de doña Eduardo Lobos Vajovic,  abogado, de Sargent & Krahn-, 
quien manifestó su interés para la asignación del nombre de dominio a 
su representada. 
 
Que conforme lo dispuesto en el Art. 8º inciso 4º, anexo 1, del 
Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido 
conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se 
levantó acta. 
 
Que en el procedimiento fijado se señaló un plazo de 10 días para que 
ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la 
solicitud de nombre de dominio. 
 
Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus 
argumentos y pruebas, lo que consta en autos. 
 
Y VISTOS ADEMÁS: 
 
PRIMERO: Que, fecha 28 de Septiembre de 2007, don MATIAS 
SOMARRIVA LABRA, abogado, en representación GA MODEFINE S.A.  en 
adelante el “segundo solicitante”, interpuso demanda de mejor derecho 
para la asignación del nombre de dominio en disputa, y expuso como 
argumentos para su mejor derecho, entre otros, los siguientes: 
a) Que GA Modefine S.A. es una sociedad de giro industrial, titular en 
Chile de las marcas del reconocido diseñador de alta costura Giorgio 
Armani, conocido mundialmente, quien es titular, entre otras, de las 
siguientes  marcas comerciales: 
•••• ARMANI 
•••• EMPORIO ARMANI 
•••• GIORGIO ARMANI 
 
Dentro de la amplia gama de marcas de las que GA MODEFINE S.A. es 
titular se encuentra la marca MANI, la cual es conocida a nivel mundial 
pues distingue una serie de productos diseñados por el célebre Giorgio 
Armani, tales como ropa de alta costura femenina y masculina. 
 
b) Como parte de la estrategia para proteger sus derechos, la solicitante 
se ha preocupado de obtener la correspondiente protección marcaria de 
todas las expresiones que dan nombre las notorias y famosas marcas de 
la línea de diseño de moda de GIORGIO ARMANI, entre ellas “MANI”, 
que constituye uno de sus mayores activos. Así, la marca “MANI” se 
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encuentra amparada ante el Departamento de Propiedad Industrial en 
los siguientes registros marcarios, que se detallan a continuación: 
- Registro Nº 675.056 MANI, denominativa, para distinguir productos 
de la clase 3.  
- Registro Nº 617.183 MANI, denominativa, para distinguir productos 
en clase 1 8, 24 y 25.   
- Registro Nº 661.514 MANI, denominativa, para distinguir 
establecimiento comercial en clases  1-28 y 32, 33 y 34, en la región 
metropolitana. 
Estos registros son una muestra del mejor derecho de la solicitante 
sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que su marca la tiene 
registrada en Chile  y corresponde precisamente al elemento principal y 
sobre el cual se estructura el dominio pedido.  
c) Que el vínculo existente entre el nombre de dominio solicitado y mi 
representada resulta del todo evidente; en efecto, ella cuenta con 
diversos registros marcarios ante el Departamento de Propiedad 
Industrial para la expresión MANI, que identifica a la moda de alta 
costura del diseñador Giorgio Armani en el mercado nacional e 
internacional. Pues bien, el dominio solicitado, MANICHILE.CL, se 
estructura y presenta como elemento principal precisamente la 
expresión MANI que la identifica, lo que se aprecia fácilmente de la 
siguiente comparación: 
    MANI     (marca registrada por la solicitante) 
    MANICHILE.CL     (dominio solicitado) 
  
Se observa pues, que el dominio en disputa contiene íntegramente la 
marca comercial de la demandante. En este sentido, la simple adición de 
la palabra “CHILE”, bajo ninguna circunstancia puede ser considerado 
como un elemento diferenciador; por el contrario, dicha expresión viene 
a causar aún más confusión pues da a entender que el nombre de 
dominio en disputa dice relación con la marca de la solicitante MANI y 
su posicionamiento en el mercado chileno, cuestión que no es lejana a la 
realidad, ya que la marca  “MANI”, así como todas las demás marcas 
registradas relacionadas con el diseñador GIORGIO ARMANI, son 
ampliamente conocidas, no sólo en nuestro país, sino que en todo el 
mundo. De esta manera, sin lugar a dudas, cualquier usuario de 
Internet, enfrentado al dominio MANICHILE.CL, pensará lógica y 
razonablemente que se trata de un sitio de la solicitante o directa e 
inmediatamente relacionado con ella.  
Además destaca, que la asignación del nombre de dominio a la contraria 
causaría un grave perjuicio al segundo solicitante y afectaría las marcas 
que validamente a resguardado a través de la legislación marcaria y el 
otorgamiento del nombre de dominio MANICHILE.CL a un tercero, 
legitimaría el uso de una marca notoria y famosa por un tercero que en 
nada se vincula con la misma.  
d) Luego hace una breve descripción de los nombres de dominio y su 
importancia, así como los criterios aplicables a este tipo de conflictos, 
entre otros,  el Criterio “first come, first served” criterio que no es 
absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la 
jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicándolo sólo 
cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre 
el nombre de dominio en disputa; el Criterio de la titularidad sobre 
marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; el Criterio 
de la identidad; el Criterio del mejor derecho por el uso empresarial 
legítimo, que se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre 
de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que 
efectivamente ofrezca dichos productos y servicios y por ultimo cita el 
Convenio de París, cuya aplicación en Chile implica que las marcas 
famosas y notorias, como es el caso de “MANI” han de protegerse 
especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su 
explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder 
distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de 
una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han 



JANETT FUENTEALBA ROLLAT 
Juez Árbitro NIC Chile 

Ahumada 341 of. 207, Santiago, Chile. 

Fono: (56 2) 638 7491 – (0) 8 230 4978 

3 

contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes 
perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. 
 
SEGUNDO: Que, el demandante acompañó copia de los certificados de 
registro marcarios antes singularizados, no objetados por la contraria. 
  
 
TERCERO: Que, el primer solicitante, con fecha 1 de octubre, expresó 
vía e-mail lo siguiente: 
 
a) Que la COMERCIALIZADORA PATRICIO ANDRADE JESEAN EIRL fue la 
primera  en inscribir el nombre, debido a la imperiosa necesidad de que 
su página fuera representativa del producto que comercializa, es decir, 
maníes con sabores; b) Que por su interés canceló casi en forma 
inmediata el Nic para tener la seguridad del espacio de Internet a su 
favor; c) que durante el mismo periodo comenzó los trámites para 
inscribir el nombre en marca registrada; d) Que el nombre de domino en 
disputa es completamente representativo de su producto, y su 
consecuente adjudicación logrará subir las ventas significativamente; e) 
Al fomentar el consumo de productos nacionales, la palabra Chile es 
clave para difundir el eslogan " trabajo de Chilenos"; f) Y finalmente, 
señaló que es una empresa artesanal, con productos 100% naturales y 
hecho por chilenos y para chilenos. 
  
CUARTO: Que evacuando el traslado conferido, el segundo solicitante 
ratifico lo señalado en la demanda  y agrego además lo siguiente: 
a) Que el primer solicitante no presenta vinculación alguna con el 
dominio solicitado, por cuanto señala que su mejor derecho emanaría 
del hecho que GA MODEFINE S.A. solicito con posterioridad el dominio 
manichile.cl, lo cual evidentemente no merece análisis alguno. En este 
sentido se hace  presente que el mismo Reglamento de Nic Chile prevé 
expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a 
las solicitudes de nombres de dominio que se hubiere formulado. Así 
entonces, es el primer solicitante el deberá acreditar su mejor derecho 
sobre el dominio en disputa, lo cual en la especie no se ha verificado. 
En conclusión, cabe reiterar que la aceptación de la solicitud 
MANICHILE.CL por parte de NIC Chile en nada afecta el presente juicio y 
no implica en ningún caso algún tipo de derecho sobre el nombre de 
dominio en disputa; igual cosa sucede con el pago del respectivo 
derecho ante NIC Chile de manera anticipada por el primer solicitante, 
ya que tal circunstancia tampoco acredita un mejor derecho sobre el 
dominio en disputa. 
De otra parte es necesario señalar que la contraria afirma que su mejor 
derecho emanaría supuestamente de una solicitud marcaria para la 
expresión MANI CHILE, bajo el Nº 780.399. Dicha solicitud marcaria fue 
pedida por un tercero, completamente ajeno al presente juicio, VALLE 
ACONCAGUA E.I.R.L. Así entonces, COMERCIALIZADORA PATRICIO 
ANDRADE JESAM EIRL, pretende fundar su supuesto mejor derecho por 
medio de una solicitud que no le pertenece. 
A mayor abundamiento, el nombre de dominio en disputa fue solicitado 
por el primer solicitante con fecha 1 de junio de 2007; por su parte la 
solicitud marcaria Nº 780.399 citada por la contraria fue pedida con 
fecha 9 de julio de 2007, es decir, con posterioridad al inicio del 
procedimiento de asignación del nombre de dominio MANICHILE.CL 
Por su parte, la demandante expresa que cuenta con una serie de de 
registros marcarios para la expresión “MANI”, sobre la cual se 
estructura el dominio en disputa. De esta manera, resulta evidente que 
cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio MANICHILE.CL 
pensará lógica y razonablemente que se trata de un nuevo dominio de 
mi mandante o autorizado por ella, lo cual evidentemente no es así.  
b) En cuanto al Principio First Come – First Served, el segundo 
solicitante señala que debe ser utilizado solo como ultima ratio, 
aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor 
derecho sobre el nombre de dominio en disputa.  
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c) Que el mejor derecho de GA MODEFINE S.A, se ha acreditado 
fehacientemente a través de la documentación acompañada  y que debe 
primar como antecedente fundamental las marcas comerciales de las 
cuales es titular y que acreditan su mejor derecho.  
c) Por último, cabe destacar que, de la simple lectura de la presentación 
de la contraria se desprende que no hay argumentos en virtud del cual 
tendría un mejor derecho para atribuirse el dominio MANICHILE.CL, sino 
que muy por el contrario se trata simplemente de supuestos que no se 
encuentran acreditados en autos y que bajo ninguna circunstancia 
pueden ser considerados al momento de asignar el dominio de autos.   
 
QUINTO: Que, el primer solicitante , con fecha 09 de octubre,  allegó 
vía e-mail lo siguiente: 

a) El demandante posee la marca MANI desde el año 2003, sin 
embargo a la fecha en que nuestra empresa presentó la solicitud del 
nombre de  dominio ellos nunca tuvieron el interés de inscribirlo. 
b) Desde el año 2003 el dominio MANI.CL estuvo disponible y los 
demandantes nunca realizó los trámites necesarios, lo que demuestra 
que siendo una empresa grande e importante no es vital para su 
funcionamiento, ya que todo el mundo sabe que Giorgio Armani de por 
sí, es una marca fuertemente posesionada en el mercado. Por lo tanto 
no es tan importante para el segundo solicitante, en relación a la 
importancia que reviste para el primer solicitante, dado que la palabra 
maní es genérica del producto comercializado. 
c) Que debe aplicarse el criterio “first come, first served”,  lo cual 
se cumple en el caso de autos. 
d) Y que la inscripción de MANI CHILE tramitada por VALLE 
ACONCAGUA E.I.R.L., viene a cerrar el circulo y demuestra el interés en 
el dominio sea asignado al primer solicitante. 
 
SEXTO: Que, con fecha 29 de Octubre de 2007, el Tribunal citó a las 
partes a oír sentencia. 

 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de 
las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y 
sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su 
respecto a los luz de los argumentos y pruebas rendidas. 
  
SEGUNDO: Que la Comercializadora Patricio Andrade Jesam EIRL,  es el 
primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que le 
ampara con la presunción de mejor derecho a su favor, conocida como 
principio “first come, first served”, o principio del primer solicitante, 
presunción que no es más que una aplicación del conocido aforismo 
jurídico “prior in tempore, potior in iure” al ámbito de los nombres de 
dominio. Sin embargo este tribunal estima que este principio, sin 
embargo, no es una presunción de derecho, y puede ceder ante prueba 
contraria.   
 
TERCERO: Que el primer solicitante compareció en esta causa, 
señalando para estos efectos, en resumen, que su pretensión es 
legítima, ya que inscribieron en primer término el nombre de dominio, 
debido a la imperiosa necesidad de que su página web fuese 
representativa de su giro comercial. Es por esto que se realizó de forma 
oportuna el pago de la tasa de registro a NIC Chile, además de iniciar en 
el mismo período los trámites necesarios para inscribir el nombre como 
marca registrada. Por otra parte, el primer solicitante alega que el 
nombre de dominio es completamente representativo de su producto, 
con lo cual sostiene que el beneficio comercial aparejado a la asignación 
del nombre de dominio a su favor sería significativo.  

Por último, señala que la palabra “Chile” es clave dentro del nombre de 
dominio, ya que con ello pretenden reflejar su intención de fomentar 
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tanto el consumo de productos nacionales, como la difusión del slogan 
“trabajo de Chilenos”, haciendo hincapié en el hecho de ser una empresa 
artesanal, que trabaja con productos nacionales. Todas estas 
aseveraciones, no fueron probadas en autos y  si fueron controvertidas 
por la demandante. 

 
CUARTO: Que la  parte demandante  GA MODEFINE S.A. para los efectos 
de acreditar un legítimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha 
invocado, entre otros, ser la titular de la marca comercial “MANI” en 
distintos clasificadores del registro marcario, según consta de los 
documentos que acompañó oportunamente en autos. Además, señala que 
la asignación del nombre de dominio por la primera solicitante, le 
causaría un grave perjuicio, debido a que lesionaría sus derechos 
válidamente adquiridos al ser titular de la marca señalada anteriormente. 
 
 
QUINTO: Que este tribunal, luego de ponderar la prueba rendida en 
autos, estima entonces que la demandante efectivamente es titular de 
derechos válidamente adquiridos sobre la expresión MANI, y que el 
demandado, al inscribir para si el nombre de dominio “manichile.cl” obra 
de mala fe, al inscribir un nombre de dominio que induce a confusión y 
error con la marca comercial inscrita válidamente por la segunda 
solicitante, presupuestos que se enmarcan dentro de lo estipulado en el 
Artículo 22 del Reglamento de Nic Chile. Entonces, el primer solicitante 
actúa no sólo de manera contraria a la competencia leal, sino que además 
actúa de mala fe a juicio de este tribunal, convicción que no emana 
exclusivamente de la existencia de registros marcarios, sino que fluye del 
análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados,  en especial 
la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión MANI, por lo tanto 
confieren en conjunto al titular de dicha marca un mejor derecho sobre el 
nombre de dominio MANICHILE.cl. La supuesta titularidad de la marca 
manichile, invocada por el primer solicitante, es irrelevante, toda vez que 
habría sido solicitada por un tercero ajeno a este juicio y con 
posterioridad al inicio del mismo. 
Por todo lo anterior este tribunal estima que la notoriedad alcanzada por 
la marca “MANI” es indiscutible e innegable, por lo que existe o se ha 
generado un posicionamiento específico, lo que supone una asociación de 
los consumidores entre la expresión identificatoria y la empresa que 
representa el solicitante. 
 
SEXTO: Que en opinión de este árbitro, las condiciones enunciadas 
anteriormente se dan respecto de la marca MANI,  de propiedad del 
segundo solicitante, y que ésta –como ya hemos dicho- ha acreditado la 
calidad de fama y notoriedad atingente a su marca, demostrando por 
ende el legítimo interés para ser titular del nombre de dominio en 
disputa, ya que incuestionablemente se trata de un nombre que utiliza la 
expresión MANI (también denominada GIORGIO ARMANI, como 
empresa), a la que se ha adicionado la palabra “CHILE” es decir, un 
vocablo locativo, que es usado de forma genérica para señalar uno de 
los lugares donde el segundo solicitante ejerce su actividad económica 
específica y por ende solicita protección, lo que avala una mejor posición 
de legitimación en relación al primer solicitante.  

 
SEPTIMO: Que la sola circunstancia de ser el demandado el actual 
asignatario del nombre de dominio que contiene la expresión 
“manichile.cl”, de modo alguno se opone a que otro interesado presente 
antecedentes suficientes para controvertir su pretensión, motivo por el 
cual la sola invocación del principio del primer solicitante no es óbice a 
que este tribunal tenga a bien acoger la demanda de oposición.  
 
Por el contrario, el segundo solicitante ha demostrado en autos que posee 
argumentos para controvertir la posición de la demandada, que ha 
demostrado con los abundantes antecedentes de mejor derecho que 
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obran en su favor, e indudablemente, con la titularidad de los registros 
marcarios también ya indicados.  
 
Es así como estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor 
del demandante, respecto del nombre de dominio manichile.cl, toda vez 
que cualquier consumidor o usuario que digite manichile.cl, creerá que 
esta ingresando al portal de la demandante. Por todo lo expuesto, este 
Arbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del demandante un 
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa manichile.cl. 
 
OCTAVO: Que en este caso particular, el principio “first come, first 
served”,  debe ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que  ha 
demostrado poseer registros marcarios idóneos que le otorgan un mejor 
derecho en relación con los argumentos de la contraria. Es así como en 
opinión de este árbitro, el criterio de la titularidad del registro marcario 
para el signo en cuestión es un elemento preponderante a la hora de 
analizar las pruebas ofrecidas y rendidas en este juicio. Este criterio es 
recogido asimismo por la Política Uniforme de Solución de Controversias 
en materia de Nombres de Dominio (UDRP), desarrollada por la ICANN, 
además de ser un criterio aceptado por la OMPI, y por nuestra 
Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de 
Dominio .CL, de Nic Chile. 
 
NOVENO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las 
facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su 
actuar a la calidad de arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido 
que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las 
partes, por las que se rige este juicio. Que justamente, sobre la base de 
estos principios es que este Arbitro ha valorado los antecedentes hechos 
valer por el segundo solicitante, para respaldar su pretensión, creándose 
la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde 
el mejor derecho sobre el dominio manichile.cl. 
  
DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la 
asignación del nombre de dominio manichile.cl al segundo solicitante no 
vulnera derechos de ningún otro. 
 
DECIMO PRIMERO: Por estos fundamentos, lo dispuesto en los artículos 
636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento 
sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del 
Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor 
derecho o legitimación y a la prudencia y equidad, 
 
SE RESUELVE:  
Acoger la demanda de oposición de fs. 12 y por lo tanto asignar el 
nombre de dominio manichile.cl a la empresa  GA MODEFINE S.A. Rut 
79.713.300-0 
 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y  
además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a 
Nic Chile. 
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 
 
 
        Janett Fuentealba Rollat 
Abogado 
Juez Árbitro 
Nic Chile 
 
 
Autoriza este fallo el Notario  don Max Ordóñez, suplente del Titular     
don Pedro Sadá Azar. 
 


