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Foja 87 

Santiago, nueve de abril de dos mil doce 

VISTOS: 

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

procedimiento de fojas 10 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código 

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

forma de las sentencias,  de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a 

las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia  definitiva en juicio de 

inscripción del nombre de dominio “unimar.cl ”: 

PARTE EXPOSITIVA: 

Que por Oficio de fecha 19 de diciembre de 2011, el Departamento de Ciencias 

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

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

de dominio “unimar.cl”, existente entre Pommer y Compañía Limitada, rut 

76.067.170-3, contacto administrativo Gunther Pomer, ambos domiciliados en  

Parcela 11 B, San Antonio y Rendic Hermanos S.A., rut 81.537.600-5,  

representada por don Rafael Covarrubias Porzio, ambos domiciliados en El 

Golf Nº 40, Piso 13, Las Condes, Santiago, y representada en este juicio 

arbitral por el abogado don Antonio Varas Braun. 

Que por resolución de fecha 22 de diciembre de 2011 el suscrito aceptó el 

cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible,  y citó a las 

partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según 

consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 

5 de enero de 2012,  a las 15:30 horas, con la asistencia de  Rendic Hermanos 

S.A., representada por su abogado don Antonio Varas Braun, en rebeldía de 

Pommer y Compañía Limitada, se establecieron las bases del procedimiento 

arbitral, las que se notificaron por correo electrónico con igual fecha.  

Partes litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Pommer y 

Compañía Limitada, primer solicitante del nombre de dominio “unimar.cl” y 

Rendic Hermanos S.A., segundo solicitante y demandante de autos. 

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión 

de  Rendic Hermanos S.A.,  presentado en su demanda de fojas 67: 

I.- Antecedentes de hecho: 
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1.- Con fecha 30 de Agosto de 2011, POMMER Y COMPAÑÍA LIMITADA, 

solicitaron la inscripción del nombre de dominio “unimar.cl”, motivo por el cual 

Rendic Hermanos S.A., con fecha 16 de Septiembre de 2011, presentaron una 

solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio, dándose inicio al 

procedimiento de solución de conflictos de nombres de dominio previsto por 

NIC Chile. 

Que Rendic Hermanos S.A. en conjunto con SR Inmobiliaria S.A. son los 

titulares de la marca “UNIMARC” y del conjunto de activos que conforman la 

cadena de supermercados del mismo nombre. 

Cabe hacer presente que tanto SR Inmobiliaria S.A. como Rendic Hermanos 

S.A. son empresas relacionadas, y filiales del mismo grupo empresarial (SMU), 

y en consecuencia el origen empresarial de los servicios ofrecidos por ambas 

es el mismo. 

Que Unimarc nació en 1961, bajo el nombre de Cooperativa Unicoop, 

perteneciente a instituciones relacionadas a la Iglesia Católica. En 1982 fue 

comprada por el empresario Sr. Francisco Javier Errázuriz, quién la renombró 

Unimarc.  

En 2008 UNIMARC es adquirida por la sociedad SR Inmobiliaria S.A., la cual 

conjuntamente con otras sociedades conformó el consorcio SMU, el cual anexó 

a una serie de cadenas regionales como Deca, Bryc, Korlaet, Cofrima, entre 

otras, convirtiéndose en la red de supermercados más grande de Chile, 

superando en número de locales a sus competidores. 

 Actualmente, y tras un importante trabajo, dentro del cual destaca el nuevo 

impulso y desarrollo de la marca “UNIMARC”, la cadenas de supermercados 

UNIMARC-DECA-KORLAET, se ubica en el segundo lugar por participación 

nacional. 

Al concluirse que la marca “UNIMARC” encerraba gran potencial, dado su alto 

nivel de recordación en el público consumidor, SMU decidió conservar 

justamente esta marca, para distinguir sus casi 250 supermercados. 

2.- Marca comercial UNIMARC  

Que cabe hacer presente que Rendic Hermanos S.A., a fin de resguardar sus 

derechos sobre la expresión “UNIMARC” son titulares en Chile de los 
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siguientes registros de marca “UNIMARC” o marcas que comienzan con el 

prefijo “UNI”: 

1.- Registro de marca N° 618.764 “UNIMARC”, denominat iva, establecimiento 

comercial, clases 1 a la 34, todas las regiones, de fecha 21 de  Enero de 2002; 

2.- Registro de marca N° 749.894 “UNIMARC”, denominat iva, clases 1, 2, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

de fecha 7 de Febrero de 2006; 

3.- Registro de marca N° 749.890 “UNIMARC”, denominat iva, establecimiento 

industrial, clases  1 a la 34,  de fecha 7 de Febrero de 2006; 

4.- Registro de marca N° 749.889 “UNIMARC”, denominat iva, establecimiento 

comercial, clases 1 a la 34,  de fecha 7 de Febrero de 2006;  

5.- Registro de marca N° 807.945 “UNIMARC”, denominat iva, establecimiento 

comercial, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, de fecha 17 de Febrero de 

2007; 

6.- Registro de marca N° 862.290 “UNICLUB”, denominat iva, clase 35, de fecha 

5 de Octubre de 2009; 

7.- Registro de marca Nº 867.546 “UNIRED”, denominativa,  clase 9, fecha de 

presentación 23 de Noviembre de 2009; 

8.- Registro de marca N° 899.106 “UNIPUNTOS”, denomin ativa,  clases 9 y 16, 

de fecha 6 de Octubre de 2010;  

9.- Registro de marca N° 618.982 “UNICLUB SPORT”, den ominativa, clases  

41 y 42, de fecha 22 de Enero de 2002; 

10.- Registro de marca N° 685.788 “UNI EXPRESS”, deno minativa, 

establecimiento comercial, clases de la 1 a la 34, todas las regiones,  de fecha 

13 de Febrero de 2004; 

11.- Registro de marca N° 655.471 “UNICOOP”, denomin ativa, establecimiento 

industrial, clase 30,  de fecha 21 de Enero de 2003;  

12.- Registro de marca N° 655.470 “UNICOOP”, denomin ativa, establecimiento 

comercial, clases 29, 30, 31, 32, de fecha 21 de Enero de 2003;  
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13.- Registro de marca N° 672.865 “UNI”, denominativa , establecimiento 

industrial, clases 4, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, de fecha 8 de Septiembre 

de 2003;  

14.- Registro de marca N° 672.866 “UNI”, denominativa , establecimiento 

comercial, clases 4,18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, de fecha 8 de Septiembre 

de 2003; 

15.- Registro de marca N° 672.867 “UNI”, denominativ a, clase 39, de fecha 8 

de Septiembre de 2003;  

16.- Registro de marca N° 672.869 “UNI”, denominativ a, clases 4, 18, 20, 21, 

23, 24, 26, 27, 33, 34, de fecha 8 de Septiembre de 2003;  

17.- Registro de marca N° 787.604 “UNIMARC”, mixta, clase 29, de fecha 18 

de Mayo de 2007;  

18.- Registro de marca N° 712.205 “UNIWEAR”, denomin ativa, clase 25, de 

fecha 20 de Diciembre de 2004; 

19.- Registro de marca N° 711.103 “UNICARE”, denomin ativa, clases 3, 5, 16,  

de fecha 9 de Diciembre de 2004; 

20.- Registro de marca N° 724.057 “UNITEA”, denominat iva, clase 30, de fecha 

26 de Abril de 2005;  

21.- Registro de marca N° 832.352 “UNIHOME”, denomina tiva, clases 8, 9, 11, 

12, 18, 20, 21,  de fecha 30 de Marzo de 2008; 

22.- Registro de marca N° 860.010 “UNIWEAR”, denomin ativa, clases 14, 16, 

17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, de fecha 9 de Septiembre de 2008; 

Que cabe hacer presente que todos los registros antes mencionados fueron 

concedidos con mucha anterioridad a la solicitud por parte del primer solicitante 

del nombre de dominio “unimar.cl”. 

3.- Nombres de Dominio CL: 

Que, adicionalmente, Rendic Hermanos S.A., son titulares de los siguientes 

nombres de dominio: 1.- “unimarc.cl”, 2.- “uniclub.cl”, 3.- “uniexpress.cl” y 4.- 

“unimarc.com”. 

4.- Mejores Derechos de Rendic Hermanos S.A. sobre el nombre de dominio 

en disputa: 

De los antecedentes aportados por medio del presente instrumento, se 

concluye sin lugar a dudas que “UNIMARC” corresponde a una creación 
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original de Rendic Hermanos S.A., reconocida y con un merecido buen nombre 

y fama en el mercado nacional, y que UNIMARC un actor principal en el 

mercado supermercadista, con más de 250 locales a lo largo de todo el país. 

Además cabe destacar la presencia de la marca “UNIMARC” durante 

aproximadamente 30 años, con una amplia exposición a los consumidores, 

quienes asocian la marca “UNIMARC” a las actividades realizadas por mis 

mandantes. 

Afirma que la marca “UNIMARC” está indisolublemente asociada en el 

inconsciente colectivo del público consumidor a la marca y productos, y no de 

otros servicios o productos ofrecidos por terceros. 

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se hace sumamente difícil 

sostener que una persona, al menos en nuestro país, no conozca la marca 

“UNIMARC”.  

Que a juicio de esta parte, aparece de manera evidente que la actitud de 

POMMER Y CIA LIMITADA al solicitar un nombre de dominio casi idéntico al 

de una marca ampliamente conocida, revela de manera clara e indubitada su 

mala fe, toda vez que aparentemente está tratando de apropiarse de un 

nombre de dominio que resulta ser casi idéntico a la marca y al nombre de una 

empresa ampliamente conocida y reconocida en nuestro país. 

En efecto, las similitudes entre el nombre de dominio solicitado UNIMAR y la 

marca UNIMARC son evidentes, para lo cual basta comparar una y otra: 

Que cabe hacer presente que el nombre de dominio solicitado está 

íntegramente incluido en la marca UNIMARC, compartiendo 6 de 7 letras, las 

que además se ubican en el mismo orden. 

El nombre de dominio solicitado, se limita a eliminar la letra “C”, lo que a juicio 

de esta parte no otorga el grado de distintividad suficiente para distinguir 

adecuadamente el nombre de dominio solicitado de la marca de Rendic 

Hermanos S.A.   

Que como el campo de la imaginación es infinito y las probabilidades de que se 

inventen dos marcas prácticamente idénticas son en extremo improbables, es 

evidente que lo que pretendió el demandado al solicitar el registro de dominio 

“unimar.cl”, ha sido aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca 



Oscar Torres Zagal 
     Juez Árbitro 

Santa Lucía 344 Of. 61 Santiago  66 4 8011 torreszagal@adsl.tie.cl 

UNIMARC y obtener algún tipo de beneficio, de una empresa líder en nuestro 

país. 

Que, adicionalmente, cabe hacer presente que la actora es titular de un gran 

número de marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el prefijo 

“UNI”, como por ejemplo “UNIHOME”, “UNIEXPRESS”, “UNIPUNTOS”, entre 

otros y  “uniclub.cl”, “uniexpress.cl”, entre otros. 

Que en consecuencia,  la actora es titular de lo que la doctrina ha denominado 

una “familia marcaria”, es decir, un conjunto de marcas con un denominador 

común asociadas a un origen empresarial determinado.  

Por lo tanto, a las semejanzas ya mencionadas entre la marca “UNIMARC” y el 

nombre de dominio “unimar.cl”, se debe adicionar el hecho que dicho nombre 

de dominio, por contener el mencionado prefijo “UNI” será asociado en por el 

consumidor a la familia marcaria de la actora (por ejemplo a productos del mar 

UNIMARC, así como UNIWEAR a vestuario UNIMARC), sobre todo tomando 

en consideración las enormes semejanzas entre las palabras “UNIMAR” y 

“UNIMARC”. 

Que la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, 

ajeno a la actora, no sólo constituye un riesgo para éstos, sino que 

evidentemente, un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que 

éste se beneficiaría de la fama y del buen nombre y provocaría confusión a los 

terceros. 

Que en efecto, el público consumidor podría pensar que el uso del nombre de 

dominio “unimar.cl”, está relacionado a la citada cadena de supermercados, 

cosa que no es efectiva.  

Que, a mayor abundamiento, una eventual deficiencia de los servicios o 

productos que pudiera ofrecer los primeros solicitantes se vería directamente 

trasladada a mis representados, cuestión que resulta a todas luces como 

contrario a derecho y a las más mínimas normas de competencia leal. 

Adicionalmente, no sólo la actora sería afectada por esta situación, sino 

también el público usuario de Internet, quienes se verían expuestos a toda 

clase de confusión o engaño. 
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Que, en el presente caso la confusión resulta de toda evidencia, si tomamos en 

consideración que los propios usuarios, en diversos sitios Web publican la 

expresión “unimar” haciendo referencia a “UNIMARC”. 

Que, adicionalmente, cabe hacer presente que los primeros solicitantes no son 

titulares de registro marcario alguno para “UNIMAR”, cuestión de toda lógica 

tomando en cuenta las semejanzas determinantes entre la marca “UNIMARC” y 

la expresión “UNIMAR”. 

Que, cabe hacer presente además que la actora es titular de la marca 

“UNIMARC” para distinguir un Establecimiento Comercial para la venta de 

productos de todas las clases en todo el país, además de servicios de venta de 

toda clase de productos en la clase 35. Todo lo anterior hace que el alcance de 

la marca “UNIMARC” sea amplísimo, incrementado la posibilidad de conflictos 

con las actividades que pueda promocionar el demando en una página Web 

www.unimar.cl.   

Que en definitiva, a juicio de esta parte, Rendic Hermanos S.A. tiene mejores 

derechos que POMMER Y CÍA LIMITADA respecto del nombre de dominio 

“unimar.cl”, lo cual se demuestra por los siguientes hechos: 

A) SR Rendic Hermanos S.A. son los legítimos titulares de la marca 

“UNIMARC”, marca que ha adquirido gran fama y notoriedad en el país. 

B) Rendic Hermanos S.A. son titulares de diversas marcas y nombres de 

dominio, que incluyen el prefijo “UNI”, lo que conforma una “familia 

marcaria”, ampliamente reconocida por el público consumidor.C)  

C) Los primeros solicitantes no son titulares de registro alguno para la 

marca “UNIMAR”, cuestión que parece de toda lógica, tomando en 

cuenta las enormes semejanzas entre las expresiones “UNIMAR” y 

“UNIMARC”. 

D) Junto con poseer los títulos de marca antes señalados, la expresión 

“UNIMARC” es ampliamente usada por mis mandantes en nuestro país 

desde hace décadas. 

E) Como consecuencia de lo anterior, la marca “UNIMARC” se encuentra 

inconscientemente asociada en el público consumidor con los servicios 

proveídos por mi mandante. 



Oscar Torres Zagal 
     Juez Árbitro 

Santa Lucía 344 Of. 61 Santiago  66 4 8011 torreszagal@adsl.tie.cl 

F) Por su parte, la expresión “UNIMAR” es prácticamente idéntica a la 

marca y nombre de dominio “UNIMARC”, propiedad de mis mandantes. 

G) La sola eliminación de la letra “C”, no otorga al dominio en disputa 

ningún grado de distintividad respecto a la marca de mis mandantes. 

H) Por lo anterior, la asignación del nombre de dominio en conflicto a 

nombre de los primeros solicitantes, traería como consecuencia la 

confusión por parte del mercado respecto de los servicios y/o productos 

ofrecidos, ya que con toda razón los consumidores asociarían los 

servicios y productos del nombre de dominio “unimar.cl” con la famosa 

marca de mis mandantes. 

I) En consecuencia, la utilización del nombre de dominio “unimar.cl” por 

parte del primer solicitante sería contraria al principio de la buena fe y la 

ética mercantil. 

J) Además, el hecho que la marca de mis mandantes sea ampliamente 

conocida a lo largo de todo el país demuestra indubitadamente que los 

primeros solicitantes, conocían la marca “UNIMARC”, y por lo tanto, 

demuestra manifiestamente la mala fe al intentar obtener el registro de 

un nombre de dominio engañosamente similar a la marca citada. 

K) Si se le otorga el nombre de dominio “unimar.cl” a POMMER Y CÍA 

LIMITADA, éstos o su sucesor en el dominio del mismo, podrían utilizar 

el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de mis 

representados y causar una probable confusión en el mercado nacional. 

De hecho, el uso del nombre de dominio “unimar.cl” por cualquier otra 

empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podría perturbar y 

perjudicar a mi representada y le permitiría a un tercero obtener valiosa 

información respecto de la marca del demandante a través de Internet 

mediante el empleo de sistemas de registro de información tales como 

“cookies” u otros similares, basados en el registro del tráfico y 

preferencias de los usuarios de Internet. 

Que, los hechos anteriores demuestran que Rendic Hermanos S.A., tiene mejor 

derecho respecto al nombre de dominio “unimar.cl” que el primer solicitante. A 

este respecto, la propia Reglamentación de NIC Chile establece en su artículo 

14 inciso primero que: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su 
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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”. 

En este sentido, Rendic Hermanos S.A., según se ha visto tiene claros 

derechos válidamente adquiridos en relación al nombre de dominio en disputa.   

Es decir, la reglamentación pertinente exige del primer solicitante un examen 

previo para evitar conflictos con terceros que puedan tener derechos 

válidamente adquiridos respecto del nombre de dominio solicitado. 

En el presente caso, es de toda evidencia que el primer solicitante no efectuó 

dicho análisis, toda vez que dadas las semejanzas entre las palabras 

“UNIMAR” y “UNIMARC” es evidente la existencia de derechos afectados por 

parte de terceros. 

II. Fundamentos de derecho 

1.- Conceptos Generales 

Sostiene Rendic Hermanos S.A., que un nombre de dominio es una 

identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través de un nombre de 

dominio se puede ubicar o  identificado un contenido especifico dentro de la 

red.  

De esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios 

asociados a Internet tales como páginas Web, correos electrónicos, 

localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene 

que ser único en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples 

páginas Web pertenecientes a  múltiples dominios, un nombre de dominio sólo 

puede apuntar a un servidor. 

Que, en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de 

comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los 

nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, 

palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar 

la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u 

ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy 

común  que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa 

a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual 

corresponde efectivamente o se identifica esa “denominación”.  
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De esta forma es una práctica habitual y un medio legitimo de distribución, 

difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida 

tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriría 

en este caso con Rendic Hermanos S.A., titulares de la marca “UNIMARC” y 

segundos solicitantes del nombre de dominio “unimar.cl”. 

2.- Cumplimiento de las normas del Reglamento de NIC Chile. 

Que NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio 

“.CL” y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos 

necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio así como la forma 

de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o más partes interesadas en 

un mismo nombre de dominio.  

Que, al tenor de lo anteriormente expuesto, en este caso Rendic Hermanos 

S.A. cumple las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de 

inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del 

Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje: 

Solicitó legítimamente la inscripción del nombre de dominio “unimar.cl”  dentro 

del plazo de 30 días desde que fue solicitado por el otro solicitante, y pagó la 

tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante  NIC Chile y los 

honorarios arbitrales correspondientes. 

A su vez, la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres 

de Dominio CL señala en su artículo 20, respecto de la Revocación de un 

nombre de Dominio que “ Toda persona natural o jurídica que estime 

gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de 

dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su 

petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación”.  

En este caso, si bien aún no hay una asignación definitiva de dicho nombre de 

dominio, y en consecuencia este conflicto debe resolverse de acuerdo al 

artículo 14 y demás disposiciones pertinentes del Reglamento de Asignación 

de Nombres de Dominio, la actora considera de todas formas y a mayor 

abundamiento, que la presentación de los primeros solicitantes vulnera sus 

derechos en relación a la marca de su propiedad y al prestigio de que ésta 

goza.  
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Lo anterior se ajusta al artículo 22 del Reglamento, el cual establece que será 

causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción se haya 

realizado de mala fe o en forma abusiva, considerando abusiva una inscripción 

de nombre de dominio que reúna las tres condiciones siguientes, todas las 

cuales quedan configuradas en la solicitud efectuada por POMMER Y CÍA 

LIMITADA para el nombre de dominio “unimar.cl”, según se señala a 

continuación: 

A) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una 

marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un 

nombre por el cual el reclamante es reconocido.  

Esta condición se encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el 

nombre de dominio “unimar.cl” corresponde casi completamente, a la marca 

“UNIMARC”, protegida mediante diversos registros marcarios y al nombre de 

dominio propiedad de mis mandantes “unimarc.cl”, entre otros. 

Que en efecto, según se ha acreditado en autos, el nombre de dominio es 

engañosamente similar a la marca de mis mandantes, toda vez que los propios 

usuarios de Internet incurren en confusiones respecto de ambas expresiones. 

B) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 

legítimos con respecto de nombre de dominio.  

Que relación con este punto, sostiene ha comprobado los legítimos derechos 

de Rendic Hermanos S.A. como solicitantes de “unimar.cl”, por lo que queda en 

manos de los primeros solicitantes demostrar algún derecho o interés legítimo, 

que justifique su solicitud, toda vez que como se ha señalado anteriormente la 

expresión “UNIMARC” corresponde al nombre de una empresa con más de 30 

años de presencia en el mercado, con un constante desarrollo de su marca y 

buen nombre, además de diversos registros marcarios y nombres de dominio 

ya citados.  

Que, sin perjuicio de lo cual, a juicio de esta parte, el primer solicitante carece 

de todo derecho legítimo para ser titular del nombre de dominio en disputa. 

C) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe: 

Que al solicitar el nombre de dominio “unimar.cl” POMMER Y COMPAÑÍA 

LIMITADA han pretendido apropiarse, o a lo menos acercarse, a la fama y 

buen nombre de una marca registrada de propiedad de mis mandantes, lo cual 
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lo afecta y perjudica en forma grave al provocar una confusión evidente entre el 

eventual nombre de dominio “unimar.cl” de POMMER Y COMPAÑÍA LIMITADA 

y la marca “UNIMARC”, probablemente una de las marcas de mayor renombre 

en nuestro país, a lo menos en el área de negocios de los supermercados. 

Que la  inscripción del nombre de dominio “unimar.cl” por los primeros 

solicitantes adolece de evidente la mala fe, consecuencia de lo extendido de la 

fama y notoriedad de la marca “UNIMARC” en nuestro país, lo que demuestra 

sin lugar a dudas el conocimiento por parte de los primeros solicitantes de la 

marca “UNIMARC”, y es justamente éste el sentido del artículo 14 de la 

Reglamentación para la Asignación de Nombres de Dominio ”.cl”, que requiere 

a los solicitantes no contrariar derechos adquiridos con anterioridad 

válidamente por terceros. 

La puesta en práctica del deber estipulado en la norma antes citada, requiere 

del solicitante un mínimo de diligencia de POMMER Y COMPAÑÍA LIMITADA, 

precaución que los primeros solicitantes han omitido. 

De esta forma Rendic Hermanos S.A. se ha opuesto a la solicitud de nombre 

de dominio “unimar.cl”, usando los medios que el Reglamento le concede, de 

buena fe y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca 

“UNIMARC” y sus servicios y productos, sin la competencia desleal que 

significa un nombre de dominio engañosamente similar, lo que sin lugar a 

dudas, como ya ha quedado acreditado en autos,  produciría error y confusión 

en el mercado.  

Lo anterior se complementa con lo señalado por el Diccionario de la Real 

Academia Española, el cual define a la buena fe como: “Rectitud, honradez”; y 

en el campo del derecho, como la “convicción en que se halla una persona de 

que hace o posee una cosa con derecho legítimo”. Si analizamos la actitud del 

primer solicitante, que como ya hemos señalado, al  pretender registrar como 

nombre de dominio una expresión que corresponde casi íntegramente a la 

marca UNIMARC, y que corresponde a una marca notoria creada, desarrollada 

y promocionada, se llega a la conclusión de que su actuar no se ajusta a los 

principios de la buena fe definidos anteriormente. 

Que, en efecto, el eventual otorgamiento del nombre de dominio “unimar.cl” al 

demandado, provocaría confusión toda vez que como ya se ha señalado, mis 
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mandantes, una reconocida, prestigiosa y sólida empresa supermercadista, no 

tienen ningún interés en ser asociados por el público consumidor, a las 

actividades del primer solicitante, razón por la cual estimamos que no debe 

bajo ningún concepto ser titular del nombre de dominio “unimar.cl”. 

3.-  No cabe en autos la aplicación del principio first come, first served: 

La teoría del “First Come First Served” , que trae como consecuencia la 

asignación del nombre de dominio “por defecto” al primer solicitante,  opera 

cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y  tienen 

legítimos intereses que serían considerados como equivalentes, y que a 

nuestro juicio, en este caso no es aplicable el principio antes citado. En efecto, 

creemos que el gran grado de fama y notoriedad alcanzada por la marca 

“UNIMARC”, no puede ser equiparado al alcance de la fama y notoriedad que 

pueda acreditar el primer solicitante. 

Que cabe tener presente que el grado de fama y notoriedad de la marca 

“UNIMARC” no es un efecto fortuito, sino que es la consecuencia de un trabajo 

original,  serio y dedicado, que ha implicado a través de los años un gran 

esfuerzo para mis representados. 

Que, los primeros solicitantes, por su parte, no cuentan con protección 

marcaria alguna para su expresión “UNIMAR”, la que como se ha señalado, en 

confusamente similar a la marca “UNIMARC” de mis mandantes. 

Que la aplicación de la teoría del “First Come, First Served” traería como 

consecuencia hacer tabla raza de los esfuerzos desplegados para obtener el 

alto grado de fama y notoriedad alcanzado por la marca “UNIMARC”. 

Por otro lado, cabe tener presente que si bien la dimensión principal de los 

intereses en conflicto, es privada, creemos que no se puede desatenderse su 

implicancia pública. En efecto, esta parte sostiene que acoger sin matices la 

doctrina del “First Come, First Served”, implicaría la introducción de un 

elemento de “desinformación” en el sistema, generando confusión y error entre 

los usuarios de Internet, lo que afectaría sin lugar a dudas el correcto 

funcionamiento de esta Red, que en definitiva es una red pública de 

información. 

Que, es necesario tener en cuenta la especial protección de que gozan las 

marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del artículo 6-bis 
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del Convenio General de la Unión de París, del Tratado sobre el Derecho de 

Marcas, y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos 

aplicables en Chile. 

Finalmente, cabe hacer presente que “UNIMARC” corresponde al nombre 

comercial de mis representados, por lo que también cabe resguardarlo a la luz 

de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París. 

Por las razones ya señaladas, a juicio de esta parte Rendic Hermanos S.A. 

cumple con todos los requisitos previstos en el Reglamento de solución de 

controversias de NIC Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el 

dominio “unimar.cl” que aquel que pudiesen poseer los primeros solicitantes.  

Que en virtud de lo anterior, entendemos que la pretensión del primer 

solicitante debe ser desestimada, por lo que el nombre de dominio “unimar.cl” 

debe ser adjudicado en definitiva a Rendic Hermanos S.A. por ser quienes 

tienen mejor para ser titular definitivo de éste. 

Concluye solicitando tener por presentada demanda competitiva a la solicitud 

de inscripción del nombre de dominio “unimar.cl” presentada por POMMER Y 

COMPAÑÍA LIMITADA y que, conforme al Reglamentación para el 

funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, dicte una resolución 

por la que el nombre de dominio “unimar.cl” sea asignado a Rendic Hermanos 

S.A. y para dicho fin, se dé traslado de la resolución a NIC Chile (Network 

Information Center Chile) para que efectúe dicha inscripción. 

Medios de prueba acompañados por Rendic Hermanos S.A., en su escrito de 

demanda: 

A. Impresión obtenida en www.inapi.cl, sitio oficial del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial que da cuenta de la titularidad por parte de mis mandantes 

de las siguientes marcas en Chile: 

1.- Registro de marca N° 618.764 “UNIMARC”, denominat iva, establecimiento 

comercial, clases 1 a la 34, todas las regiones, de fecha 21 de  Enero de 2002; 

2.- Registro de marca N° 749.894 “UNIMARC”, denominat iva, clases 1, 2, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

de fecha 7 de Febrero de 2006; 

3.- Registro de marca N° 749.890 “UNIMARC”, denominat iva, establecimiento 

industrial, clases  1 a la 34,  de fecha 7 de Febrero de 2006;  
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4.- Registro de marca N° 749.889 “UNIMARC”, denominat iva, establecimiento 

comercial, clases 1 a la 34,  de fecha 7 de Febrero de 2006; 

5.- Registro de marca N° 807.945 “UNIMARC”, denominat iva, establecimiento 

comercial, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, de fecha 17 de Febrero de 

2007;  

6.- Registro de marca N° 862.290 “UNICLUB”, denominat iva, clase 35, de fecha 

5 de Octubre de 2009; 

7.- Registro de marca Nº 867.546 “UNIRED”, denominativa,  clase 9, fecha de 

presentación 23 de Noviembre de 2009; 

8.- Registro de marca N° 899.106 “UNIPUNTOS”, denomin ativa,  clases 9 y 16, 

de fecha 6 de Octubre de 2010;  

9.- Registro de marca N° 618.982 “UNICLUB SPORT”, den ominativa, clases  

41 y 42, de fecha 22 de Enero de 2002; 

10.- Registro de marca N° 685.788 “UNI EXPRESS”, deno minativa, 

establecimiento comercial, clases de la 1 a la 34, todas las regiones,  de fecha 

13 de Febrero de 2004;  

11.- Registro de marca N° 655.471 “UNICOOP”, denomin ativa, establecimiento 

industrial, clase 30,  de fecha 21 de Enero de 2003;  

12.- Registro de marca N° 655.470 “UNICOOP”, denomin ativa, establecimiento 

comercial, clases 29, 30, 31, 32, de fecha 21 de Enero de 2003;  

13.- Registro de marca N° 672.865 “UNI”, denominativa , establecimiento 

industrial, clases 4, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, de fecha 8 de Septiembre 

de 2003; 

14.- Registro de marca N° 672.866 “UNI”, denominativa , establecimiento 

comercial, clases 4,18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, de fecha 8 de Septiembre 

de 2003;  

15.- Registro de marca N° 672.867 “UNI”, denominativ a, clase 39, de fecha 8 

de Septiembre de 2003;  

16.- Registro de marca N° 672.869 “UNI”, denominativ a, clases 4, 18, 20, 21, 

23, 24, 26, 27, 33, 34, de fecha 8 de Septiembre de 2003; 

17.- Registro de marca N° 787.604 “UNIMARC”, mixta, clase 29, de fecha 18 

de Mayo de 2007; 
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18.- Registro de marca N° 712.205 “UNIWEAR”, denomin ativa, clase 25, de 

fecha 20 de Diciembre de 2004; 

19.- Registro de marca N° 711.103 “UNICARE”, denomin ativa, clases 3, 5, 16,  

de fecha 9 de Diciembre de 2004; 

20.- Registro de marca N° 724.057 “UNITEA”, denominat iva, clase 30, de fecha 

26 de Abril de 2005; 

21.- Registro de marca N° 832.352 “UNIHOME”, denomina tiva, clases 8, 9, 11, 

12, 18, 20, 21,  de fecha 30 de Marzo de 2008;  

22.- Registro de marca N° 860.010 “UNIWEAR”, denomin ativa, clases 14, 16, 

17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, de fecha 9 de Septiembre de 2008;  

B. Impresiones obtenidas en www.nic.cl que da cuenta de la titularidad de los 

siguientes nombres de dominio: 1.- “unimarc.cl”, 2.- “uniclub.cl”, 3.- 

“uniexpress.cl”, y 4.- “unimarc.com” 

C. Serie de reportajes publicados en el Diario El Mercurio y PM Group, que dan 

cuenta de la importancia de la marca “UNIMARC”. 

D. Publicidad de marca “UNIMARC”. 

E.- Impresiones de las páginas Web de la marca “UNIMARC” en Facebook y en 

Twitter. 

F.- Impresiones de las páginas Web www.oxl.cl, www.mundoanuncio.cl, 

www.trincheradelaimagen.cl y www.vivastreet.cl donde se publica la palabra 

“UNIMAR” en clara referencia a “UNIMARC”. 

Que con fecha 7 de marzo de 2012, el Tribunal dictó resolución, teniendo por 

interpuesta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio en disputa, 

y confirió traslado a Pommer y Compañía Limitada, por el término de quince 

días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos 

probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo 

electrónico con igual fecha. 

Que con fecha 28 de marzo de 2012, el Tribunal dictó resolución teniendo por 

contestada la demanda en rebeldía de Pommer y Compañía Limitada, y citó a 

las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes con igual fecha. 

PARTE CONSIDERATIVA: 

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo: 
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PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este 

sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde 

asignar el nombre de dominio “unimar.cl”, esto es, si a Pommer y Compañía 

Limitada, primer solicitante, o a la parte Rendic Hermanos S.A., segundo 

solicitante y demandante. 

SEGUNDO: Que la parte demandante Rendic Hermanos S.A. sostiene en su 

demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del 

nombre de dominio “unimar.cl”, en consideración a que tiene registrada en la 

marca comercial UNIMARC, entre otras, y una familia de marcas que utilizan la 

denominación “UNI”, como sigla inicial  dentro de un conjunto, y que es titular 

de los nombres de dominio “unimarc.cl”, “uniclub.cl”, “uniexpress.cl” y  

“unimarc.com”. 

TERCERO: Sostiene Rendic Hermanos S.A., que la marca comercial 

UNIMARC, es famosa y notoria en el mercado nacional, para designar los 

supermercados de igual nombre, y que el dominio UNIMAR que pide inscribir 

ante NIC Chile Pommer y Compañía Limitada, presenta una semejanza 

determinante con la marca comercial UNIMARC, para lo cual basta un simple 

análisis comparativo de sus letras y orden o secuencia, difiriendo nada mas 

que en la última letra, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante se 

inducirá en error y confusión a los usuarios de Internet, en cuanto al origen 

empresarial del mismo. Que, atendida la substancial semejanza entre la marca 

comercial UNIMARC y el nombre de dominio UNIMAR, cualquier usuario de 

Internet puede digitar con error la denominación del demandante y llegar a un 

sitio no deseado, con el consiguiente error y confusión, si se asigna al primer 

solicitante. 

CUARTO: Que, sostiene Rendic hermanos S.A., que la solicitud presentada por 

Pommer y Compañía Limitada, transgrede el artículo 14 del Reglamento para 

el funcionamiento de los Nombres de dominio CL, que señala: “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”, y que en el presente caso se vulneran los derechos validamente 

adquiridos por Rendic Hermanos S.A., ya que el dominio CL que pretende 
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registrar por la primera solicitante, lesiona la marca comercial UNIMARC, la 

que es famosa y notoria en su rubro, por lo que de conformidad con la doctrina 

marcaria, en tanto marca famosa y notoria,  debe ser especialmente protegida 

por las autoridades competentes. 

QUINTO: Que, analizada la prueba documental acompañada por la 

demandante Rendic Hermanos S.A., en su escrito de demanda, consistente en 

un extenso listado del registro en Chile de su marca comercial UNIMARC, entre 

otras, la que efectivamente en opinión de este sentenciador, puede ser 

calificada de famosa y notoria en el mercado nacional, en tanto distingue una 

afamada y conocida cadena de supermercados que se identifica con dicho 

nombre comercial “UNIMARC”, a nivel nacional, y ha probado en consecuencia 

un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio CL en disputa 

UNIMAR, el que presenta una evidente similitud con la citada marca comercial, 

la que efectivamente requiere una especial protección para evitar que ella sea 

objeto de dilución y eventualmente de confusión, provocando la pérdida de su 

poder distintivo, lo que podría eventualmente ocurrir por la vía de asignar el 

dominio al primer solicitante, atendida la evidente semejanza de los signos en 

cuestión, situación que se debe evitar y cautelar en esta sede jurisdiccional, 

atento además a que tanto las marcas comerciales como los nombres de 

dominio en Internet, tienen  por finalidad cumplir una función de identificación 

en el tráfico comercial, contactado a oferentes y usuarios, en sus respectivos 

medios y niveles de desarrollo. 

SEXTO: Que, como es de conocimiento a nivel de solución de disputas de 

nombres de dominio CL, el sentenciador debe considerar a la hora de resolver 

una disputa, los derechos de las partes en conflicto, y debe tener en 

consideración si una de las partes es titular de una marca comercial igual o 

similar al dominio disputado, lo que en el caso en análisis concurre a favor de 

Rendic Hermanos S.A., que es titular de la marca comercial UNIMARC, que 

presenta una evidente similitud con el dominio UNIMAR, por lo que existe un 

riesgo de confusión si se asigna el dominio al primer solicitante, por lo que 

resulta plausible aplicar una medida preventiva o cautelar al titular de la marca 

inscrita. 
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SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, cabe considerar que este juez árbitro, 

en materia de asignación de nombres de dominio CL, no puede ir más allá de 

los antecedentes probados en el proceso aportados por las partes, y en virtud 

del principio dispositivo que informa este litigio arbitral, que radica en las partes 

el impuso  o carga procesal y la rendición de pruebas, no puede el juez actuar 

de oficio, por lo que al no existir otros antecedentes distintos a los argumentos 

y pruebas presentadas por Rendic Hermanos S.A., no puede apartarse de 

estos al resolver el caso radicado en su competencia, y solo cabe en 

consecuencia acoger la pretensión de la demanda competitiva de fojas 67 de 

autos, presentada por Rendic Hermanos S.A. 

PARTE RESOLUTIVA:  

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 160, 170 y 636 a 640 del Código de 

Procedimiento Civil, artículos 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de 

Tribunales y 1545 del Código Civil, y a los principios de mejor derecho y tutela 

procesal de interés propio, se resuelve acoger la demanda de asignación de 

nombre de dominio de fojas 67 de autos, y asignar el nombre de dominio 

“unimar.cl” a  Rendic Hermanos S.A., sin condena en costas. 

 

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a 

fojas 2 de autos. 

 

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC 

Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral. 

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

se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres 

Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente 

con el suscrito. 

 

Óscar Andrés Torres Zagal 

              Abogado 

Juez Árbitro Arbitrador 

            Alejandra Loyola Ojeda 

 

            Andrés Torres Ríos 

 


