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Sentencia definitiva 

Juicio por nombre de dominio umachile.cl 

Santiago, 31 de mayo de 2012. 

 VISTOS: 

PRIMERO: Que por Oficio Nº 15654 de fecha 29 de diciembre de 2011 del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de 
autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la 
inscripción del nombre de dominio “umachile.cl”;  
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes 
en dicho conflicto FELIPE MIGUEL MANZUR GALEB, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 1022, 
Dep. 401, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 01 de 
septiembre de 2011, a las 15:58:13 GMT, y NEHUEL S.A., Rep. Sargent & Krahn, representada 
por don Francisco Ojeda, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, 
Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 27 de septiembre de 2011, a las 
21:56:49 GMT. 

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de diciembre de 2011, la cual rola a fojas 6 de autos, 
el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio umachile.cl, y juró 
desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia 
para convenir las reglas de procedimiento para el día 5 de enero de 2012 a las 9:30 horas. 
CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las 
partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 29 de diciembre de 2011 
y a las partes por carta certificada de fecha 30 de diciembre de 2011, según consta de los 
comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos. 
QUINTO: Que el día 6 de enero de 2012, a las 9:30 horas, previa prórroga decretada a solicitud 
de parte, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Elisa Zavala por la 
oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 27 de 
autos. 
SEXTO: Que con fecha 9 de enero de 2012 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones 
dictadas en la audiencia de fojas 27, según consta a fojas 29. 
SEPTIMO: Que mediante correo electrónico enviado con fecha 16 de enero de 2012, rolante a 
fojas 30 de autos, la parte de Felipe Miguel Manzur Galeb presentó sus argumentos de mejor 
derecho en los siguientes términos: Primero, indicar que Uma es una lengua aymara, palabra 
que significa “agua” y Uma Chile es una empresa del rubro de limpieza automotriz que se basa 
en el limpiado de vehículos a través de vapor, todo esto como una iniciativa de mejorar la 
utilización de agua y el consumo responsable para este tipo de actividades. Que para ejemplo, 
en un lavado normal de un automóvil convencional se utiliza 1 tineta correspondiente a 18 lts. 
aproximadamente, Umachile, solamente bajo los mismos parámetros, utiliza 3 lts. 
aproximadamente.  Segundo, el portal umachile.cl, fue inscrito y pagado en NIC Chile con 
fecha 2011/09/01 15:58:13 GMT por Felipe Manzur Galeb, 26 días antes que su contraparte.  
Que el registro de etiqueta Umachile, en INAPI, con fecha 15 de diciembre de 2011 folio 
4703217 inscrito en clase 37 con glosa; servicio de lavado de vehículos.  Que para el inicio de la 
propiedad la sociedad Rojas & Manzur Ltda. aportó un capital inicial de doce millones de pesos 
en concepto maquinarias más flota de vehículos brandeado. CVE 439986  Que, en conclusión, 
su empresa ha invertido una cantidad de dinero importante en sacar la marca Umachile y la 
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valoración de esta en empresas con las que se han tenido conversaciones ya la tienen muy 
bien posicionada en el norte del país.  Que para ese efecto, evaluar la entrega del dominio les 
resulta un esfuerzo y sacrificio importante. 
OCTAVO: Que por escrito de fecha 19 de enero de 2012, el que rola a fojas 36 de autos, la 
parte de NEHUEL S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los 
términos siguientes: Que NEHUEL S.A. es una empresa de origen argentino que forma parte 
del grupo de empresas de Aldo Navilli y Hno. S.A., que ha desarrollado una serie de negocios 
relacionados con el rubro del vestuario.  Que NEHUEL S.A. se ha especializado en la confección, 
comercialización de prendas féminas (sic), principalmente aquellas elaboradas en base al cuero 
y sus derivados.  Que se ha distinguido en el mercado por medio de su marca registrada UMA y 
sus derivadas, las que en la actualidad gozan de gran fama y reconocimiento en el mercado del 
vestuario femenino.  Que las campañas que ha elaborado para su marca UMA se destacan por 
incorporar un concepto integral que marca tendencia, fusionando indumentaria, accesorios y 
calzado.  Que los diseños en cuero constituyen el valor diferencial de UMA.  Que a lo largo de 
los años se han convertido en símbolo y sello representativo de la marca, tanto por su calidad 
como por la originalidad y excelencia en su tratamiento. Que con el tiempo, UMA ha ido 
adquiriendo prestigio y de esta misma forma ha crecido dentro de su rubro.  Que hoy cuenta 
con registros marcarios no sólo en Argentina, sino que también en España y en Chile.  Que, 
adicionalmente, cuenta con solicitudes de registro en otros países, como Bolivia, Colombia y 
Paraguay. Que la parte cuenta con una serie de marcas comerciales que corresponden al 
nombre con que sus productos se distinguen en el mercado, de manera de proteger su valor y 
reconocimiento entre los consumidores. Que entre ellas se encuentra la marca U UMA CUERO 
y UMA, signo que se encuentra íntegramente contenido en el dominio en disputa, actuando 
como su elemento funcional y distintivo.  Que dichos registros y solicitudes se detallan a 
continuación: 1) Registros Nº 918.046, U UMA. CUERO, mixta, para distinguir “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 guarnición”, en clase 
18; 2) Registros Nº 918.049, U UMA. CUERO, mixta, para distinguir “desarrollo de hardware y 

programas computacionales; servicios de soporte técnico, a saber, diagnóstico y solución de 

problemas de hardware y programas computacionales prendas de vestir, calzado, artículos de 

sombrería”, en clase 25; 3) Registros Nº 913.048, U UMA. CUERO, mixta, para distinguir 
“metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no 

comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de 

relojería e instrumentos cronométricos”, en clase 14; 4) Registros Nº 916.0129, U UMA. 
CUERO, mixta, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar 

ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentríficos.  Etiquera: consisten 

en “U”, abajo “Uma.Cuero”, todo en gris en fondo blanco.  Nota: con protección al conjunto”, 
en clase 3; 5) Solicitud Nº 965.033 “UMA”, denominativa, para distinguir productos en clase 
18; 6) Solicitud Nº 965.034 “UMA”, denominativa, para distinguir productos en clase 25; 7) 
Solicitud Nº 965.035 “UMA”, denominativa, para distinguir productos en clase  35; 8) Registro 
Nº 2.454.550 “U UMA”, para distinguir productos en la clase 18 en Argentina; 9) Registro Nº 
2.186.699 “UMA”, para distinguir productos en la clase 24 en Argentina y 10) Registro Nº 
2.528.292, “UMA CUERO”, para distinguir productos en la clase 18 y 25 en España.  Que estos 
registros son sólo una muestra del mejor derecho que asiste a la parte respecto del nombre de 
dominio en disputa “UMACHILE”, pues sus marcas comerciales, son engañosamente similares 
al nombre de dominio solicitado, sin que se haya  incorporado ningún elemento diferenciador. 
Que añadir la expresión CHILE no confiere distintividad al dominio solicitado, pues él .CL es 
precisamente el topónimo de Chile, tal como lo ha dejado de manifiesto la jurisprudencia en la 
materia. Que en relación con el carácter genérico de expresiones que forman parte de 
nombres de dominio, la jurisprudencia expresamente ha reconocido que la expresión “CHILE” 
no aporta distintividad en un nombre de dominio .CL, toda vez que dicha extensión 
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corresponde al topónimo de Chile.  Cita jurisprudencia al respecto. Que en el presente caso la 
situación es análoga: Que la parte es titular de solicitudes de registro de marca para la 
expresión UMA en CHILE y es dueña de dicha marca en el extranjero, de manera que es 
razonable que UMACHILE sea el sitio Web en Chile (.CL) para la marca UMA de la parte.  Que 
en resumen, UMA es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por la parte a 
nivel internacional, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un 
grave perjuicio. Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a 
los sitios mediantes nombres que les son familiares.  Que, en este caso, un usuario asociará 
inmediatamente el nombre de dominio “UMACHILE.CL” a la marca y productos de vestuario 
UMA de propiedad de la parte; de manera que el dominio solicitado no parece más que una 
simple extensión de éste último.  Que para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en 
Internet de la expresión “UMA” con la parte, ésta ya cuenta con un nombre de dominio para 
dicha expresión y por tanto es virtualmente idéntico al dominio de autos. Que este nombre de 
dominio ha sido registrado por Aldo Navilli y Hno. S.A., uno de los dueños de NEHUEL S.A. a 
saber, UMA.COM.AR. Que es importante precisar  que la expresión UMA es asociada a la parte 
a través de sus marcas, las cuales se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real 
para distinguir los reconocidos productos y campañas de vestuario femenino, especialmente 
confeccionados en cuero que NEHUEL S.A. ofrece en el mercado.  Que las tiendas y productos 
UMA, son reconocidos por los usuarios de Internet y consumidores en general como productos 
originales, innovadores, de gran calidad y prestigio en el mercado, que gozan de fama y 
notoriedad. Que así las cosas, los usuarios de Internet, enfrentados al dominio UMACHILE.CL 
podrían pensar con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos 
que se encuentran en el mercado y que la parte denomina y distingue con el signo UMA, para 
ser ofrecidos precisamente en CHILE (UMACHILE.CL). Que para reforzar lo anterior, basta 
efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en 
los consumidores: UMA.CUERO (marca de la parte); UMA (solicitud de marca de la parte); 
UMACHILE.CL (nombre de dominio en disputa); UMA.COM.AR (nombre de dominio de la 
parte). Que el demandado de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio un signo que 
no es marca comercial registrada de la parte, con la cual distingue sus reconocidos productos 
en Internet, sin agregar ningún elemento diferenciador, lo que en definitiva impide distinguir 
el dominio en disputa de la marca registrada, nombres de dominio, y productos de la parte. 
Que este dominio será asociado a NEHUEL S.A., quien posee un vínculo real y efectivo, así 
como derechos previamente adquiridos sobre el signo que forma el dominio disputado.  
Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Cita jurisprudencia, alude al rol fundamental  
de los nombres de dominio como identificadores del origen de los diversos bienes que se 
ofrecen vía Internet; alude al carácter público y notorio de sus marcas y productos, invoca la 
Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name 
Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números 
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Ñames and Numbers "ICANN"). Invoca 
los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile.; alega riesgo de dilución de las 
reconocidas marcas “U.UMA CUERO” y “UMA”; invoca los criterios de notoriedad del signo 
pedido, de mejor derecho por el uso empresarial legítimo, de la identidad, de uso efectivo en 
Internet del signo UMA, artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual 
solicita se acoja su demanda y se le asigne el dominio en definitiva, con costas.  
NOVENO: Que por resolución de fecha 23 de enero de 2012, rolante a fojas 110, se confirió 
traslado de las demandas de ambas partes, el que fue evacuado sólo por la oponente Nahuel 
S.A., la que controvirtió la preeminencia en este caso del principio “First come, first served”, 
reiteró el legítimo interés de la parte sobre el nombre de dominio, reiteró sus argumentos 
relacionados con su vinculación con el dominio en disputa y con los riesgos de confusión 
existentes.  
DECIMO: Que por resolución de fecha 6 de marzo de 2012, rolante a fojas 115, se recibió la 
causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba: 1.- Derechos e intereses de las 
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partes en la expresión “umachile”; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan 
actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión “umachile”  
UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas: 
La parte de Felipe Miguel manzur Galeb, la documental conformada por: 1) comprobante de 
pago en Tesorería General de la República (fs. 22); 2) Impreso de vehículo furgón con logo 
“Uma” www.umachile.cl (fs. 33). 
La parte de Nehuel S.A., la documental consistente en: 1) Impresos de registros marcarios (fs. 
60 a 67); 2) Impresos de registros marcarios extraídos de la página www.inpi.gov.ar (fs. 68 a 
69); 3) Impreso de registro marcario extraído de la página www.oepm.es (fs. 70); 4) Impreso de 
registro nombre de dominio uma.com.ar (fs. 71); 5) Impresos de página web www.uma.com.ar 
(fs. 72 a 82); 6) Impreso página web www.elmundo.es (fs. 83); 7) Impresos de página web 
www.facebook.com (fs. 84 a 85); 8) Copias de sentencias arbitrales dictadas en juicios por 
dominios pathfinder-chile.cl (fs. 86 a 90); 9) Promain.cl (fs. 91 a 100); viñasdelmaipo.cl (fs. 101 
a 107).  
DUODECIMO: Que por resolución de fecha 27 de marzo de 2012, rolante a fojas 116, se citó a 
las partes a oír sentencia.    
 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental acompañada y referenciada en el 
considerando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por 
reconocida y se le atribuye valor probatorio. 
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un 
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición 
de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:  
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Felipe Miguel Manzur Galeb, justificó tal 
calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción 
que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, 
una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, adicionalmente, 
esta parte manifestó que la palabra “Uma” en idioma aymara significa “Agua”, lo que este 
Arbitro pudo comprobar ser efectivo al buscar el significado de la palabra “Uma” en el 
Diccionario Aymara-Español que consta en la página web www.tierra-inca.com, y que el 
dominio fue solicitado para desarrollar un negocio de limpieza automotriz a vapor. Comprobó 
con la documental acompañada a fojas 32 haber efectuado un pago en el Servicio de 
Tesorerías, pero el documento acompañado no arroja más antecedentes del mismo, y con la 
documental de fojas 33 haber habilitado un furgón con el logo “Uma” www.umachile.cl. 
 CUARTO: Que la oponente, la parte de Nehuel S.A., demostró tener numerosos registros para 
la marca “Uma” tanto en Chile, como en Argentina, como en España, para artículos de 
vestuario, joyería, peletería, etc.  (fs. 60 a 70); tener inscrito y en actividad el dominio 
uma.com.ar (fs. 71 a 85), bajo el cual difunde diseños de vestuario y modas “Uma”. De esos 
documentos se desprende que las actividades se desarrollan en Argentina y España (fs. 83 y 
84).  
 QUINTO: Que este  Arbitro no estima darse en la especie la fama y notoriedad de las marcas, 
productos y actividades de la oponente en el mercado nacional, y que permitan vincular de un 
modo directo la expresión “Uma”, con las mismas, de donde dicha expresión deviene 
equívoca y permite identificar a varias cosas o personas: desde luego “Agua” en idioma 
Aymara, sigla de Unidad de Masa Atómica, sigla de Universidad de Málaga, nombre de la 
actriz Uma Thurman, etc. 
SEXTO: Que, en mérito de lo antes considerado, este Arbitro estima que pueden convivir 
pacíficamente en la red internet la expresión y dominio “umachile” para identificar un servicio 
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de limpieza de automóviles del primer solicitante, con las marcas, dominio y actividades de la 
oponente en el rubro de la moda y vestuario.  
SEPTIMO: Que este Juzgador, para resolver como lo hará, ha tenido en especial consideración 
las aseveraciones del primer solicitante en orden al rubro a que desea destinar el nombre de 
dominio, que no colisiona con los derechos e intereses de la oponente. Tales aseveraciones 
tienen, en un proceso judicial, el carácter y valor de una confesión judicial, cuya contravención 
demostraría mala fe de su parte y podría generar la hipótesis del artículo 22 del Reglamento 
de Nic Chile para que tenga lugar la revocación del nombre de dominio.   
 
Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento 
de Mediación y Arbitraje de Nic Chile, 
 
RESUELVO:  

 
Que se rechaza la demanda deducida por la parte de NEHUEL S.A., Rep. Sargent & Krahn, en 

contra de FELIPE MIGUEL MANZUR GALEB, y se asigna el nombre de dominio umachile.cl 
a favor de FELIPE MIGUEL MANZUR GALEB, sin costas.  

 

 

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC 
Chile;  fírmese la presente sentencia por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de 
Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a 
las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente 
a NIC Chile.  Retírense por las partes los documentos acompañados dentro de 5º día desde la 
notificación de la presente, bajo apercibimiento de destrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Juan Agustín Castellón Munita 

                      Juez Arbitro          

 

 

          

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia 

Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.  

 


