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Rol No. 39 - 2011 

Juicio arbitral unimax.cl 

UNIMAX Importadora y Exportadora Limitada v. SR Inm obiliaria S.A.  

 

SENTENCIA DEFINITIVA 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

UNIMAX.CL 

Santiago, 16 de Agosto de 2011 

VISTOS: 

Con fecha  17  de Enero  de 2010, UNIMAX IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
LIMITADA,  domiciliada en  Manzana 14, sitio 16, Iquique, en adelante el primer 
solicitante, inscribe para sí el nombre de dominio unimax.cl.  Luego y encontrándose 
dentro de plazo, el día 28 de Enero de 2011, SR. INMOBILIARIA S.A., en adelante el 
“segundo solicitante”, con domicilio para estos efectos en  El Golf 40, Piso 13,  comuna de 
Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya 
aludido.  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el 
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o 
“Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre 
Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas 
aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 14229 se designó a la 
suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre 
de dominio unimax.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 24 
de Mayo de 2011, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo 
posible.  

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada 
con fecha 8  de Junio de 2011, a la cual asiste don Antonio Varas Braun, con poder 
delegado del abogado don Marino Porzio Bozzolo, del Estudio  Porzio, Ríos y Asociados, 
por el segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro que conoce de 
este conflicto. 

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del 
procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte 
asistente, y  firmada por los presentes. 
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Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, con fecha 22 de 
Junio, Deolinda Ho, en representación de la primera  solicitante UNIMAX IMPORTADORA 
Y EXPORTADORA LIMITADA, acompañó diversos documentos que se indican más 
adelante.  

Con igual fecha, el segundo solicitante presentó demanda competitiva, alegando mejor 
derecho para que se le sea asignado el nombre de dominio en disputa.  

Con fecha 4 de Julio 2011, y a fs.109, la primera solicitante contestó la demanda contraria 
y acompañó documentos.  Luego, con fecha 8 de Julio, a fs. 123,  la segunda solicitante 
presentó observaciones a la contestación de la contraria, y acompañó documentos. 

Con fecha 18 de Julio, a fs. 138, se recibió la causa a prueba, y se  fijaron como hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 

1º Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio unimax.cl 

2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación unimax.cl 

Ambas partes presentaron documental y/o la reiteraron, lo que consta a fs. 139 y 
siguientes. 

La demandante y segunda solicitante SR  INMOBILIARIA S.A. con fecha 22 de Junio  de 
2011, interpuso demanda competitiva, la que en síntesis señala: 

a. Que  el segundo solicitante es una sociedad, que en conjunto con Rendic 
Hermanos S.A., son dueños de la marca UNIMARC, y de un conjunto de activos 
que conforman la cadena de supermercados del mismo nombre; que son 
empresas relacionadas y filiales del mismo grupo empresarial SMU y por tanto, 
que el origen empresarial de los servicios ofrecidos por ambas es el mismo.  Que 
Unimarc nació el año 1961, como Cooperativa Unicoop, y que el año 1982 fue 
comprado por el Sr. Francisco J. Errázuriz, que la renombró Unimarc; que el año 
2008 la adquirió SR Inmobiliaria S.A. la que anexó una serie de cadenas 
regionales, como Deca, Bryc y otras, las que hoy constituyen una cadena de 
supermercados con gran participación nacional y por ello que como la marca 
Unimarc encerraba un gran potencial, por su nivel de recordación en el público, 
resolvieron conservarla, para distinguir sus numerosos supermercados.  

b. Que la solicitante a fin de resguardar sus derechos sobre la expresión Unimarc, es 
titular de diversos registros marcarios con la marca UNIMARC o marcas que 
comienzan con el prefijo UNI, registros que fueron concedidos con anterioridad a 
la solicitud del primer solicitante, y que el primer solicitante estaría 
aprovechándose de la fama y prestigio de su marca ya que existe un riesgo de 
confusión y error en caso de asignarse el nombre de dominio solicitado a esta 
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última, causando un grave daño y perjuicio en su contra, toda vez que el 
demandado no tiene titularidad ni vínculo alguno con dicha marca ni con la 
denominación. Acompaña 23 registros marcarios relacionados con la marca 
“UNIMARC” entre los cuales destaca el registro de marca N° 618.764 “UNIMARC”, 
denominativa, establecimiento comercial, clases 1 a la 34, todas las regiones, de 
fecha 21 de  Enero de 2002. Asimismo, señala ser titular de los nombres de 
dominio unimarc.cl, uniclub.cl, uniexpress.cl, unired.cl, unimarc.com. 

c. Su representada tendría un mejor derecho  sobre el nombre de dominio en 
disputa, puesto que “UNIMARC” corresponde a una creación original de su 
mandante, reconocida y con un merecido buen nombre y fama en el mercado 
nacional, con más de 250 locales a lo largo de todo el país y que 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 su mandante. Así afirma que la marca “UNIMARC” está 
indisolublemente asociada en el inconsciente colectivo del público consumidor a la 
marca y productos de su mandante, y no de otros servicios o productos ofrecidos 
por terceros. Por otra parte, señala que la actitud de la contraria al solicitar un 
nombre de dominio casi idéntico al de una marca ampliamente conocida revela de 
manera clara e indubitada su mala fe, para lo cual basta comparar las expresiones 
UNIMARC y UNIMAX, expresiones que comparten 5 de 6 letras en orden. Así, el 
cambio de las letras “RC” por la letra “X” no otorgan el grado de distintividad 
suficiente para otorgar el dominio a la contraria, siendo en síntesis evidente que lo 
que pretendió el demandado al realizar su solicitud fue aprovecharse del prestigio 
y notoriedad de la marca de sus mandantes y obtener algún tipo de beneficio. 

 
d. Luego, señala que todo lo dicho queda en evidencia ya que el primer solicitante no 

es titular de registro marcario alguno para la expresión “UNIMAX”, siendo que su 
mandante sí es titular de una familia de marcas comerciales ya individualizadas 
que contienen el prefijo “UNI” distintivo para todas ellas, destacando la marca 
“UNIMARC” en clase 25, mismo rubro al cual se dedica la contraparte., señalando 
asimismo que la asignación del nombre de dominio a ésa podría servir de vehículo 
para la comisión de una infracción marcaria acorde a lo dispuesto en el artículo 28 
de la Ley No. 19.039. 

e. Como fundamentos de derecho y luego de describir la importancia de los nombres 
de dominio en internet, señala que se vulneran entre otras normas el artículo 14 
del Reglamento de Nic Chile, ya que se encontrarían vulnerados por el primer 
solicitante los principios de ética mercantil y competencia leal, como asimismo 
derechos adquiridos por terceros – en este caso sus derechos marcarios -  y 
asimismo se configuran los requisitos exigidos por el artículo 22 del mismo 
Reglamento, los que entre otros dejan en evidencia la mala fe de la contraria al 
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solicitar su inscripción. Por otra parte, señala que no es aplicable en la especie el 
principio “first come, first served” ya que el grado de fama y notoriedad de la marca 
“UNIMARC” no puede ser equiparado al alcance de la fama y notoriedad que 
pueda acreditar la contraria.  

f. En un otrosí de su presentación, acompañó los siguientes documentos no 
objetados por la contraria: 

1.- Impresión obtenida en www.inapi.cl que da cuenta de la titularidad por parte de 
su representada de las 23 marcas comerciales mencionadas en lo principal de su 
presentación. 

2.- Impresiones obtenidas en www.nic.cl que da cuenta de la titularidad de los 
nombres de dominio ya individualizados en lo principal. 

3.- Reportajes publicados en diarios El Mercurio y La Tercera que dan cuenta de la 
importancia de la marca “UNIMARC”. 

4.- Publicidad de marca “UNIMARC” 

5.- Impresión que da cuenta de uso de página web www.unimax.cl 

6.- Impresiones de las páginas web de la marca “UNIMARC” en Twitter. 

  

Por su parte la demandada y primera solicitante UNIMAX IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA LIMITADA, en síntesis señala que: 

a. Tiene derechos legítimos sobre el nombre de dominio, toda vez que en el mes de 
Mayo del año 1995, los Sres. CHIEN-CHIEN PING WANG y don CHIEN CHU 
YEN, constituyeron la sociedad comercial e industrial “ UNIMAX IMPORTADORA 
Y EXPORTADORA LIMITADA”, con el objeto social de importación, exportación, 
distribución de firmas nacionales o extranjeras, comercialización, compraventa, 
promoción por cuenta propia o ajena de todo tipo de productos y mercaderías; 
actuando como usuarios del Sistema Zonas Franca y/o Régimen de excepción 
aduanero que se encuentren en el país o en el extranjero. Al constituir esta 
sociedad los señores CHIEN CHIEN PING WANG y CHIEN CHU YEN, no 
conocían el idioma castellano y en una búsqueda de identificación con el idioma, 
se unieron las primeras 3 letras de la palabra UNICA es decir UNI, con las 
primeras 3 letras de la palabra MAXIMA, es decir MAX, de esta forma conjugaron 
la palabra UNIMAX; hasta antes de utilizar esta palabra, estas personas ni siquiera 
habían pronunciado esta palabra y menos conocían la existencia de una empresa 
que utilizara esta sigla para identificar sus establecimientos y no conocían el 
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alfabeto del idioma castellano hasta llegar a Chile. Desde el año 1995, esta 
empresa ha funcionado en la Zona Franca de Iquique, utilizando el nombre de 
UNIMAX, como una marca propia y con ella se encuentran rotulados todos sus 
productos, que se han comercializado durante todo este tiempo  sin ningún 
inconveniente. 

b. Que nunca se ha intentado buscar una identificación con la marca UNIMARC ya 
que el ámbito de injerencia en que esta marca es conocida, es totalmente ajena al 
ámbito de injerencia de UNIMAX, la  que específicamente se encuentra circundado 
a la Zona Franca de Iquique y sus clientes a lo largo del país  la han conocido 
directamente en su local en esa ciudad  Además señala que la marca siempre ha 
estado a la vista de todo los habitantes de la ciudad Iquique, de sus alrededores y 
de todas las personas que visitan la Zona Franca  y es reconocida por la calidad 
de sus productos importados desde Corea; desde su inicios en el año 1995, 
siempre ha existido un letrero en el local con el logo UNIMAX, el que seguramente 
siempre fue  conocido por los dueños de UNIMARC, y durante todo este tiempo 
nunca ha existido de parte de ellos alguna inquietud referente al uso de nuestra 
marca.   

c. Agrega también que SR Inmobiliaria S.A. , en conjunto con Rendic Hermanos S.A., 
dueños de la marca “UNIMARC” y del conjunto de activos que conforman la 
cadena de supermercados del mismo nombre, adquirieron la marca en el año 
2008, la  cual anexaron  a una serie de cadenas regionales como Deca, Bryc, 
Korlaet, Cofrima, entre otras, y como lo señalan ellos mismos, actualmente, y tras 
un importante trabajo, dentro del cual destaca el nuevo impulso y desarrollo de la 
marca “UNIMARC”, es decir, ellos mismos reconocen que adquirieron la marca el 
año 2008 y se decidió conservar la marca UNIMARC, por su gran potencial; pero 
mientras esto sucedía con la marca UNIMARC, la marca UNIMAX, tenía un 
posicionamiento fuerte y consolidado por un periodo superior a 15 años, entre sus 
clientes nacionales y extranjeros . 

d. De otra parte señala que todos los registros de marca presentados por la contraria, 
son del año 2002 en adelante, es decir muy posterior a la denominación de 
UNIMAX de la  empresa Unimax Importadora y Exportadora Ltda. y de lo 
antecedentes aportados,  concluye que sin lugar a dudas que “UNIMAX” 
corresponde a una creación original, reconocida y con un merecido buen nombre y 
fama en el mercado nacional. Respecto a la  aseveración de la contraria en 
atención a que  habría actuado de mala fe, resulta ser totalmente falsa puesto que 
al momento de constituir la empresa UNIMAX IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
LIMITADA, los socios ni siquiera conocían el idioma castellano, mal podían buscar 
apropiarse de algo que no conocían. 
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e. Desvirtúa luego respecto a  las similitudes entre el nombre de dominio solicitado y 
la marca UNIMARC que serían  evidentes, para lo cual basta comparar una y otra: 
UNIMARC-  UNIMAX, señalando que las expresiones antes indicadas comparten 5 
de 6 letras que además se ubican en el mismo orden.; para avalar su 
razonamiento señala que  basta con ingresar a Internet y escribir las letras UNIM, 
para que aparezcan INIMINUTO, UNIMEX,  UNIMET, UNIMAR,  UNIMAQ, 
UNIMAT, UNIMATE, y que nunca ha sido  su intención que se les asocie a la 
marca UNIMARC  y recuerda también el historial accidentado como marca 
UNIMARC, especialmente con anterioridad a la adquisición por la actual 
administración, situación que la afecta hasta estos días cuando es asociada al 
empresario Francisco Javier Errázuriz. 

f. Así pues, todo lo anterior demostraría que su mandante tiene mejor derecho 
respecto al nombre de dominio <unimax.cl> que el segundo solicitante.  

g. En relación a las normas de Derecho, se refiere al cumplimiento de las normas del 
Reglamento de NIC Chile, especialmente su art. 14 y art. 20 y finalmente  
puntualiza que la marca UNIMARC, no fue creada por los Sres. Inmobiliaria S.A., 
ni por sus mandantes, ya que esta fue adquirida por estos, con posterioridad a la 
creación de la marca UNIMAX.  La marca UNIMARC, fue creada por el Sr. 
Francisco Javier Errázuriz , motivo por el cual reitera lo señalado por el Diccionario 
de la Real Academia Española, el cual define a la buena fe como: “Rectitud, 
honradez”; situación que en este caso, no se ha manifestado por parte de los 
demandantes al arrogarse una pertenencia que es de su propiedad por una 
adquisición no por creación, y  finalmente señala que el eventual otorgamiento del 
nombre de dominio “unimax.cl” al demandante, provocaría un daño irreparable a 
su parte, por cuanto le impediría llegar a sus clientes a través de un medio de 
comunicación tan importante como  Internet. 

h. Acompañó  los siguientes documentos,  no impugnados por la parte contraria: 

1.- Extracto de constitución sociedad de UNIMAX IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA LIMITADA,  de fecha 04 de Mayo del año 1995 

2.- Fotografía del Logo UNIMAX 

3.- Fotografía del frontis del local de UNIMAX, ubicado en la Zona Franca de 
Iquique 

4.- Fotocopia de la publicación en el Diario Oficial de Santiago, de la constitución 
de la sociedad UNIMAX IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIMITADA 

5.- Fotografía de los productos comercializados por UNIMAX, con su respectivo 
Logo 



JANETT FUENTEALBA ROLLAT 

Juez Árbitro NIC Chile. 

 

 7

6.- Fotografía de la patente comercial de UNIMAX, otorgada por la Ilustre 
Municipalidad de Iquique 

 

La demandante haciendo uso del traslado conferido, realizó observaciones a la 
contestación de la demanda efectuada por el primer solicitante, señalando en síntesis: 

a. Que no consta en autos la personería de doña Deolinda Ho para representar al 
primer solicitante;  sin perjuicio de aquello señala como argumento el 
desconocimiento del idioma castellano, por lo cual no conocían la existencia de la 
marca de la demandante. Lo dicho sin embargo no consta en autos y no exime a 
la contraparte de efectuar una búsqueda de marcas a fin de no vulnerar derechos 
de terceros.  

b. Luego reitera que existe una similitud conceptual entre UNIMAX y UNIMARC, 
como asimismo el logo de la demandada se corresponde con el antiguo logo 
UNIMARC. Por otra parte, la marca UNIMARC existía hace más de 10 años antes 
que el inicio del uso de la expresión UNIMAX, por lo que no podían sino conocer la 
marca de su mandante, con lo cual se desvirtúa lo señalado por el primer 
solicitante en el sentido que se compró la marca UNIMARC desde el año 2008 por 
lo cual no podrían alegar derechos anteriores a dicho año.  

c. Por último la contraparte sostiene que la existencia de la marca UNIMARC se 
remonta al año 2002, lo cual no es efectivo porque si bien los registros 
acompañados corresponden a esa fecha, muchos de ellos suceden a registros 
más antiguos que datan de mediados de la década de 1980. Por limitaciones 
técnicas del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sólo se ha 
podido acompañar marcas que datan del año 1994 a la fecha, siendo sin embargo 
anteriores a los derechos pretendidos por la contraparte.  

d. Acompañó los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:  

1.- Registro de marca N° 694.002 “SUPERMERCADOS UNI MARC”, mixta, 
Establecimiento Comercial para toda clase de productos en la Región 
Metropolitana, y que sucede al registro N° 419.769 de fecha 13 de Enero de 1994, 
y que a su vez sucede al registro N° 279.219. 

2.- Registro de marca N° 694.004 “SUPERMERCADOS UNI MARC”, clase 35 y 39, 
que sucede al registro N° 419.768 de fecha 13 de En ero de 1994, y que a su vez 
sucede al registro N° 279.219. 
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3.- Registro de marca N° 694.003 “SUPERMERCADOS UNI MARC”, mixta, clase 
16, que sucede al registro N° 419.770 de fecha 13 d e Enero de 1994, y que a su 
vez sucede al registro N° 279.219. 

 

Que con fecha 1ro. de Agosto, a fs.144, el primer solicitante adjuntó  escrito señalando 
sus consideraciones respecto a los puntos de prueba señalados, a saber. 

a. En relación al primer punto, señala que hace más de 15 años han utilizado el 
nombre UNIMAX como identificación de su marca  correspondiente a ropa de 
guagua importada de Corea y distribuida a Sudamérica. El nombre UNIMAX se 
encuentra señalado en la escritura de constitución de la sociedad, por tanto es 
inherente a su nacimiento como empresa.  

b. En torno al segundo punto de prueba, señala ser titular del nombre de dominio 
unimax.com y luego de su buen recibimiento se decidió adquirir el nombre de 
dominio solicitado, unimax.cl  como identificación electrónica dentro del mercado 
nacional.  

c. Acompañó los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria: 

1.- Extracto de constitución sociedad de UNIMAX IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA LIMITADA,  de fecha 04 de Mayo del año 1995 

2.- Fotografía del Logo UNIMAX 

3.- Fotografía del frontis del local de UNIMAX, ubicado en la Zona Franca de 
Iquique 

4.- Fotocopia de la publicación en el Diario Oficial de Santiago, de la constitución 
de la sociedad UNIMAX IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIMITADA 

5.- Fotografía de los productos comercializados por UNIMAX, con su respectivo 
Logo 

6.- Fotografía de la patente comercial de UNIMAX, otorgada por la Ilustre 
Municipalidad de Iquique 

 

Asimismo, el segundo solicitante acompañó  sus consideraciones respecto a los puntos 
de prueba decretados, en los cuales reitera las probanzas acompañadas en su libelo 
principal y toda la documentación acompañada con la demanda de fecha 22 de Junio 
pasado, la que se tuvo por acompañada y no fue objetada por la contraria. 
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Que el Tribunal teniendo en consideración los antecedentes y probanzas aportadas por 
ambas partes, con fecha  9 de Agosto, citó a las partes a oír sentencia, lo que consta a fs. 
148.  

 

CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la 
solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio unimax.cl,  intentada por la 
segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han 
aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho 
de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo 
del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.  

 

SEGUNDO: Que según lo expresado en juicio, el segundo solicitante SR INMOBIILIARA 
S.A. es una sociedad, que en conjunto con Rendic Hermanos S.A. son dueños de la 
marca UNIMARC, y de un conjunto de activos que conforman la cadena de 
supermercados del mismo nombre; que son empresas relacionadas y filiales del mismo 
grupo empresarial SMU y por tanto, que el origen empresarial de los servicios ofrecidos 
por ambas es el mismo.  Que Unimarc nació el año 1961, como Cooperativa Unicoop, y 
que el año 1982 fue comprado por el Sr. Francisco J. Errázuriz, que la renombró Unimarc; 
que el año 2008 la adquirió SR Inmobiliaria S.A., la que anexó una serie de cadenas 
regionales, como Deca, Bryc y otras, las que hoy constituyen una cadena de 
supermercados con gran participación nacional y por ello que como la marca Unimarc 
encerraba un gran potencial, por su nivel de recordación en el público, resolvieron 
conservarla, para distinguir sus numerosos supermercados. A fin de resguardar sus 
derechos sobre la expresión Unimarc, es titular de diversos registro marcarios con la 
marca UNIMARC o marcas que comienzan con el prefijo UNI, registros que fueron 
concedidos con anterioridad a la solicitud del primer solicitante, y que el primer solicitante 
estaría aprovechándose de la fama y prestigio de su marca ya que existe un riesgo de 
confusión y error en caso de asignarse el nombre de dominio solicitado a esta última, 
causando un grave daño y perjuicio en su contra, toda vez que el demandado no tiene 
titularidad ni vínculo alguno con dicha marca ni con la denominación.  
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TERCERO: Que este Tribunal, teniendo a la luz los antecedentes acompañados por la 
segunda solicitante en particular los que dicen relación con sus marcas comerciales y 
nombres de dominio debidamente registrados, entiende que es la legítima usuaria de la 
expresión UNIMARC, que distingue su cadena de supermercados con presencia en el 
país. En este orden de ideas, se advierte que el uso de la expresión UNIMARC por 
cualquier otro sujeto distinto a la segunda solicitante, debe ser acreditado, mostrando un 
mejor derecho a su favor para utilizar dicha expresión, la cual posee caracteres de fama y 
notoriedad tales que la hacen relacionarse de manera estrecha con la segunda solicitante. 
Entonces la actitud propia del público consumidor ante el nombre de dominio en disputa 
será la de creer  encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el 
segundo solicitante dado la fama y notoriedad de la expresión antes indicada. 

 

CUARTO: Que como primer solicitante del nombre de dominio en disputa se encuentra 
UNIMAX IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA.,  quien señala ser una sociedad 
industrial y comercial dedicada a la comercialización de productos en Zonas Francas del 
país. Constituida legalmente en el año 1995, su nombre deriva de la conjunción de las 
palabras “UNICO” y “MAXIMO”, formando así la palabra “UNIMAX”. A la fecha de la 
constitución de la sociedad, sus socios desconocían el idioma español, por lo cual no 
conocían asimismo la existencia de dichos vocablos con anterioridad, ni tampoco la 
existencia de una marca comercial UNIMARC. Asimismo, señala encontrarse de buena fe, 
cuestión que se encuentra demostrada por la utilización efectiva que han realizado de la 
denominación UNIMAX por más de 15 años a la fecha. Asimismo, aduce la coexistencia 
de diversas expresiones que utilizan la expresión UNI. Luego, aduce que la denominación 
UNIMARC es una creación del Sr. Francisco Javier Errázuriz, anterior dueño de 
UNIMARC, y que los actuales dueños adquirieron una serie de cadenas de 
supermercados regionales, tomando la decisión de conservar sólo la marca UNIMARC. 
Ella tan sólo les pertenecería desde el año 2008, por lo que anteriormente no podrían 
alegar derecho alguno sobre tal denominación. Señala asimismo haber cumplido con los 
requisitos establecidos en el Reglamento de Nic Chile para la inscripción del nombre de 
dominio solicitado, en específico lo dispuesto en el artículo 14 de dicho Reglamento.  

 

QUINTO: Que este Tribunal estima que el segundo solicitante efectivamente ha logrado 
demostrar una utilización efectiva de la expresión UNIMARC, la cual goza de caracteres 
de fama y notoriedad tales que permiten su identificación a nivel nacional como 
perteneciente a la cadena de supermercados de propiedad de la segunda solicitante. Es 
así como entonces dicha expresión comparte caracteres tales que la hacen merecer una 
tutela tal que merezca protección frente a expresiones idénticas o engañosamente 
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similares que puedan menoscabarla, protección que si bien deriva del derecho de marcas, 
es un elemento a considerar de cara a la resolución del presente conflicto.  

 

SEXTO: Que sin embargo el Tribunal estima que el primer solicitante ha demostrado estar 
realizando un uso legítimo y de buena fe de la expresión UNIMAX para distinguir los 
productos y servicios que ofrece desde el año 1995, cuestión que a la fecha no se ha 
demostrado en autos que haya afectado de modo alguno el posicionamiento de la marca 
comercial y denominación de la expresión UNIMARC, siendo a la luz de los antecedentes 
aportados a este  conflicto como el único en el cual se alegado una posible colisión en el 
fondo, entre las dos expresiones antedichas. Sin perjuicio de lo anterior, el primer 
solicitante ha demostrado el uso sostenido y reiterado en el tiempo de dicha expresión, lo 
cual en el ámbito de los nombres de dominio es un antecedente a considerar, aún cuando 
no se posea la protección de alguna marca comercial con dicha denominación. 

 

SÉPTIMO: Que asimismo,  este Tribunal como ya lo ha dicho anteriormente, entiende que 
la marca UNIMARC del segundo solicitante es una marca que goza de caracteres de 
fama y notoriedad los cuales la llevan a tener protección que se extiende más allá del 
clasificador o clasificadores para las cuales fueron asignadas. Sin embargo, de los dichos 
del segundo solicitante se desprende que dicha expresión pertenece a una “familia de 
marcas” que guardan como elemento diferenciador la expresión “UNI”, la cual no puede 
ser tenida como una expresión original del segundo solicitante. Es en este ámbito de 
cosas que es perfectamente posible – y en el hecho así sucede – la coexistencia de 
diversas marcas comerciales que incluyen dicha expresión, como asimismo de múltiples 
expresiones que la contienen y coexisten tanto en el tráfico comercial como jurídico de 
modo pacífico, por lo cual este sentenciador no ve que dicha situación no se pueda repetir 
en el ámbito de los nombres de dominio de internet. 

 

OCTAVO: Que, en consonancia con lo anterior, este Tribunal no avizora el pretendido 
riesgo de confusión y error que sostiene se produciría la demandante al otorgar el nombre 
de dominio al primer solicitante, puesto que todos sus argumentos van encaminados a los 
derechos que emanan de la expresión UNIMARC, la cual si bien comparte una evidente 
similitud con respecto a la marca UNIMAX de la contraparte, es evidente que la propia 
fama y notoriedad de dicha expresión excluye a la vez el riesgo que otras denominaciones  
- que pueden coexistir pacíficamente con ella – hagan mella de dicha fama y notoriedad 
que ostenta la expresión aludida por parte de la segunda solicitante, como es la expresión 
de autos. Entonces, este Tribunal considera que el primer solicitante ha cumplido con los 
caracteres exigidos por la norma, en especial el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.  
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NOVENO: Que asimismo se considera que el segundo solicitante no ha logrado 
demostrar que la contraparte se encuentre de mala fe dado que no se satisfacen los 
caracteres exigidos por la Reglamentación de Nic Chile, los cuales recogen a su vez los 
principios legales y doctrinarios vigentes al respecto. Asimismo, el segundo solicitante no 
ha logrado probar en ningún caso que la solicitud competitiva del primer solicitante 
efectivamente le  cause perjuicio toda vez que el primer solicitante realiza una utilización 
de la expresión solicitada en el tráfico económico por más de 15 años, y a la fecha no 
existe indicio alguno del perjuicio causado, por lo cual este Tribunal no visualiza que por la 
inscripción del primer solicitante del nombre de dominio unimax.cl, que refleja a su vez su 
razón comercial, que asimismo la distingue en el mercado hace 15 años, vaya a ir en 
perjuicio de las marcas comerciales y en último término de la expresión UNIMARC, la cual 
es ampliamente reconocida en el sector.  En conclusión, no es posible atribuir a la 
conducta del demandado una supuesta mala fe como deja entrever la contraria, ya que 
ésta no ha aportado tampoco al proceso algún elemento concluyente que demuestre 
alguna de las condiciones exigidas por la norma; o bien algún otro elemento de juicio que 
haga presumir  la existencia de ella, sino tan sólo ha realizado afirmaciones en torno a 
esta supuesta mala fe, la cual debe probarse para poder ser tenida en consideración, lo 
cual no ha sido suficientemente realizado.  

 

DÉCIMO: Que se estima que ambos solicitantes han demostrado poseer derechos 
válidamente adquiridos respecto al nombre de dominio en disputa, acorde a los 
argumentos ampliamente expresados. Es así como el Tribunal estima que es de 
aplicación el principio del primer solicitante “First come, first served,” toda vez que dicho 
principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen otros 
antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual ha sucedido en la especie a 
juicio de este sentenciador al no haber logrado demostrar ninguna parte poseer un mejor 
derecho respecto a la denominación solicitada que fuese de entidad superior al de su 
contraparte.  

 

DÉCIMO PRIMER: Que además se  hace presente a las partes que para arribar a la 
conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio 
marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo 
dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras 
aplicables al efecto; sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo a criterios de 
justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por 
ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado al primer 
solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin 
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embargo, deja a salvo los demás derechos que el segundo solicitante pueda detentar y 
hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes. 

 

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico 
de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del 
Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el 
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los 
principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad, 

 

 

SE RESUELVE:  

1.- Rechazar  la solicitud de inscripción del nombre de dominio unimax.cl presentada por 
el segundo solicitante, SR INMOBILIARIA S.A. 

2.- Acoger  la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio  
unimax.cl al primer  solicitante,  esto es,  UNIMAX IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
LIMITADA., Rut  78.646.900-7. 

Notifíquese la presente resolución a las partes vía 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. 

 

 

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.  


