En Santiago de Chile a 20 de octubre de 2010.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arhitraje.-

NIC Chile por oficio OF012479 de fecha 1 de julio de 2010 me notificé de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “mantra.cl”, designacién gque acepté con fecha 7 de julio de 2010, y
gue fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Benplast (Ariel Segundo Benitez Gonzélez), Rut 15.455.415-
7, con domicilio en esta ciudad, Martin de Zamora 5701, depto. 201 de la comuna de Las
Condes, correo electronico benplast@vtr.net; 2) Miquel y Costas Argentina S.A., Rut.
78.310.380-k, representada por Silva & Cia., y en autos por los abogados don Gonzalo
Sanchez Serrano y dofia Maria José Arancibia Obrador, todos con domicilio en esta
ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electronico

dominios@silva.cl.
[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “mantra.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

.4.- Procedimiento.-



Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en e gue constan las
normas de procedimiento gque se acord6 para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral, con la asistencia de ambas partes.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de Benplast (Ariel Segundo Benitez Gonzélez).

Consta a fojas 83 de autos, que don Ariel Segundo Benitez Gonzélez en representacion de
Benplast e Inversiones Mantra Limitada, presentd planteamientos para argumentar su
mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Sefiala que ha desempefiado una
notable labor en el desarrollo de la empresa familiar perteneciente a su padre Segundo
Benitez Lagos, que para efectos de publicidad y ser conocidos por terceros se ha
trabajado por mas de 20 afios con el nombre de Benplast, en Nic Chile consta registro de
nombre de dominio benplast.cl inscrito €l 11/09/2009. La imprenta nacié en junio de
2009, donde se materializarian juegos a grandes volUmenes como Loterias, Ludos, Juegos
de Ingenio, Juegos de Ajedrez, complementar los productos y piezas plasticas con una
imprenta propia. Sefiala que debido a la gran demanda por terceros en realizar trabajos
para imprenta se tomé una decision entre padre e hijo y se dio forma a un nuevo proyecto
ideado plenamente por Ariel Benitez Gonzalez y amigos cercanos, con € afan de dar un
mejor servicio y formar empresa independiente a su padre, asi se llegd al nombre Mantra.
Agrega que Francisca Espinosa fue la gestora del nombre debido a sus estudios de yoga y
poseer un conocimiento real del significado de la palabra Mantra se relaciona perfecto
con € proyecto, liberacién y mente, creatividad y eficiencia. Sefiala que al no tener
constitucién de sociedad ni facturas para venta, es que se utilizd el nombre Benplast para
la compra del dominio mantra.cl. Posteriormente, el 30 de abril de 2010, se constituyo la
sociedad de responsabilidad limitada denominada Inversiones Mantra Limitada o Grupo
Mantra Ltda. y se solicitd la marca Mantra que actualmente esta en tramitacion. Agrega
que, € Grupo Mantra se esta dando a conocer en la Web y es reconocido por los usuarios



de Internet. Agrega que el Grupo Mantra ha crecido y desarrollado nuevas plataformas
de negocios, trabajando coligadamente con empresas como Grupo Melon Company Ltda.,
siendo soporte para €los en temas publicitarios, para produccién de eventos en €
Colorado y Valle Nevado. Sefiala que se han realizado fiestas, por medio de Mantra
Eventos y la productora MelonCompany en centro de Eventos Espacio Cal, Centro
Comercial Lo Castillo, Play Santo Domingo. Trabajos de papeleria para Geomatt,
Sernatur, TNT Lit Cargo, Mecroplast Ltda., etc. Agrega que €l conocimiento que se tiene
acerca de quienes son Mantra, especialmente en Chile, esta dando que hablar, debido a
gue sus clientes los recomiendan por su eficienciay responsabilidad. Hace presente que
las empresas, especiamente las grandes compafiias, son conocidas por sus grupos
empresariales, agrega que el nombre Mantra no es la excepcion, que cuando se habla de
Mantra se esta haciendo referencia precisa al Grupo Mantra, y que la forma natural de
referirse a @l en los Ultimos meses como Mantra “ Creative Impress You” (Creativos que
te Impresionan) hacen referencia a un concepto comunicativo publicitario. Sefidla que s
alguien menciona la palabra Mantra el inconsciente colectivo de la sociedad, ciertamente
de los usuarios de Internet, lo relacionaran con el actual Mantra Comunicaciones, Mantra
Eventos o Grupo Mantra 'y no con terceras personas. Sefida la definicion de Mantra y
agrega que su signo corporativo es una flor de Loto. Cita € art. 14 del Reglamento de
Nic Chile, e art. 19 n° 21 de la Constitucion , en cuanto la revocacion del nombre de
dominio afectaria el desarrollo de la actividad econdmica de don Ariel Benitez Gonzélez.
Cita € art. 44 del Cadigo Civil, dolo. Cita € articulo 20 y 22 del Reglamento de Nic
Chile, causal de revocacion. Fundamenta que tiene mejor derecho por cuanto, Ariel
Benitez Gonzalez inscribié el dominio de buena fe para el desarrollo de una actividad
comercial; Como consecuencia el Grupo Mantra es ampliamente conocido en péginas
sociales como Facebook y Twitter, lo anterior se puede acreditar a través de las
blsquedas en Internet; por otra parte, sefiala que Miquel y Costas Argentina S.A. carece
de todo interés legitimo, por cuanto no lo ha dado a conocer la notoriedad y fama de la
marca que reclama. En cuanto a los fundamentos de derecho, sefiala el Cumplimiento de



las normas del Reglamento de Nic Chile; la Aplicacion del principio first come, first
served. Para acreditara su mejor derecho sobre e nombre de dominio acompafia los
siguientes documentos. Copia de la congtitucion de sociedad Inversiones Mantra
Limitada; Copia de la solicitud del registro de marca en Inapi; Copia de iniciacion de
actividades en S.1.I.; Copia de factura n® 136, 156 y 157 (Segundo Benitez Lagos) y
Copia de Etiqueta Corporativa.

1.5.2 Planteamientosde Miquel y Costas Argentina S.A. representada por Silva & Cia

Consta a fojas 49 y siguientes que don Gonzalo Sanchez Serrano en representacion de
Miquel y Costas Argentina S.A. present6 escrito fundamentando su mejor derecho sobre
el nombre de dominio de autos. Sefidla que el Miquel y Costas Argentina S.A. tiene sus
antecedentes en € siglo XVIII, en 1879 los hermanos Miquel y Costas decidieron dar
forma de sociedad a una ininterrumpida actividad familiar papelera cuyo origen se
remontaa 1725. La congtitucion de la sociedad data de 1929, y hoy componen el grupo
nueve empresas que, sin perder el caracter papelero, abarcan desde la comercializacion a
los servicios. Agrega que fruto de su experienciay esfuerzo es la calidad que obtiene en
su fabricacién de papel para cigarrillos, libritos de papel de fumar, papeles de impresion,
papeles especiales y pastas textiles, que sittian al Grupo Miquel y Costas en una posiciéon
consolidada en el sector papelero espafiol de fabricantes de papeles especiales de bao
gramaje y en un lugar preeminente en el &mbito mundial, que reviste el caracter de
famoso y notorio, y como tal, es reconocido por el mercado latinoamericano. Por estas
razones, seflala que su representado ha protegido su capital intelectual a través de
registros marcarios nacionales e internacionales, ha registrado como marca comercial el
signo Mantra, paralaclase 34 del afio 2005. Agrega que el nombre de dominio solicitado
incluye en forma principal, esencial y sustantiva la marca famosa y renombrada de su
cliente, Mantra, lo cual atenta contra el derecho de propiedad. Sefiala que de otorgarse d
primer solicitante el nombre de dominio se produciria una evidente confusion en el
publico nacional. Sefiala como argumento la capitalizacion del concepto de Miquel y



Costas Argentina S.A., para evitar la denominada confusion y la dilucién marcaria y
agrega que el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, ya que, €
concepto mantra.cl se asocia inequivocamente con e nombre con que su mandante es
conocida por el publico consumidor. Cita el art. 14y 22 del Reglamento de Nic Chile.
Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompafa los siguientes
documentos. Copia del certificado de la marca Mantra; Impresion del catdlogo Mantra del
afo 2008; Catalogo de los diversos productos, los cuales contienen la expresion Mantra;
Listado de precios CIF, por € afio 2010, de diversos productos importados a Chile, entre
ellos productos de la marca Mantra; Publicidad de los productos Mantra; Factura que da
cuenta de la importacion realizada en Chile de productos Mantra; Copias de registros
marcarios de Mantra en Argentina, Australia, Honduras, Paraguay, Brasil, Costa Rica,
Panamay Peru.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Benplast (Ariel Segundo Benitez Gonzélez).

Consta a fojas 113, que Benplast (Ariel Segundo Benitez Gonzédlez) evacud respuesta a
los argumentos expuestos por Miquel y Costas Argentina S.A. solicitando el rechazo de la
demanda de su contraparte, por cuanto s bien alega la existencia de derechos marcarios
gue incluyen € término Mantra en diversos paises de Latinoamérica, sefidla que los
principios que rigen en materia de marcas y de nombres de dominio son distintos, no cabe
la aplicacion sistemédtica de la normativa marcaria.  Agrega, sobre la notoriedad de la
marca Mantra, que la contraparte podria ser conocida por su actividad como papelera,
pero no se puede reconocer como marca notoria, de hecho, sefiala que realizando una
busqueda en Google, la notoriedad de la marca deja mucho que desear por no decir que es
nula. Sefiadla que e demandado carece de derechos o interés legitimos respecto del
nombre de dominio, agrega que realizando busguedas en Internet con €l término Mantra

existen mas empresas 0 asociaciones que incluyen dicho término en su denominacion



socia, por lo mismo no puede considerarse con mas derechos a Miquel y Costas
Argentinas S.A. que cualquier otra empresa 0 persona que haya registrado el nombre de
dominio Mantra. Ademaés, sefidla que su parte desconocia, por no ser notoria ni
renombrada, la existencia tanto de Miquel y Costas Argentinas S.A. como del registro de
marca Mantra por parte del demandado. Por potra parte, sefidla que el Grupo Mantra se
encuentra utilizando la pagina web, cuenta con actividad de correos y contacto. Agrega
que la intencion del Grupo Mantra es ser una empresa publicitaria reconocida a nivel
nacional de multiservicios, generar oportunidades laborales a jovenes creativos. Agrega
gue no hay conflicto de intereses, debido a que Inversiones Mantra Limitada tiene
solicitud de marca en clase 35, actualmente en tramitacion, y Miquel y Costas Argentinas
S.A. posee actualmente en clase 34, por ende los giros y actividades comerciales son
diametralmente distintos y no confunden a los consumidores, hay bastante diferencia
entre una empresa publicitaria, disefio y eventos, a lo que es una papelera y productos
derivados de esta. Agrega gque no existe mala fe en su solicitud de nombre de dominio.
Finalmente acompafia los siguientes documentos. Copia de factura de compra pertenece a
iPunto2l Limitada, compra armado de sitio web; Copia de Factura pertenece a
Telecomunicaciones Ricardo Rubén, servicios hosting; Copia de solicitud de patente
comercial definitiva, llustre Municipalidad de Las Condes; Copia de Factura Inversiones
Mantra Limitada; Copia de Etiqueta Corporativa con slogan “Creative Impress You”;
Copia de publicacion marca Mantra en Diario Oficial; Cotizacion de trabgjo para
consultora Turistica Geomatt.

1.6.2 Respuestade Miquel y Costas Argentina S.A. representada por Silva & Cia

Consta a fojas 96 de autos, que Miquel y Costas Argentina S.A. representada por Silva &
Cia. present6 escrito evacuando €l traslado, sefialando que su representado tiene dentro de
Su patrimonio una marca comercial, dicho registro le da sobre el signo un monopolio
legal, protegido y amparado a nivel legal y constitucional de acuerdo a art. 19 n® 24y 25
de la carta Fundamental. En cambio, la contraparte tan solo tiene una mera expectativa



como lo es la solicitud de registro marcario, la que ademés es posterior a nombre de
dominio, en cambio, la marca registrada por su representado data del afio 2005. Agrega
gue € producto y la marca de su representado es Mantra no pudiendo usar otro nombre
gue lo identifique, caso que dista con la parte contraria, por cuanto su razon socia es
Inversiones Mantra Limitada, o Grupo Mantra, no solo la palabra Mantra, siendo el
nombre Grupo Mantra la forma como se ha dado a conocer en el mercado. Sefidla que la
fama y notoriedad que detentaria €l primer solicitante corresponde probarla, por cuanto
de la solicitud de mejor derecho solo se desprenden meros dichos emanados de la propia
parte. En cuanto a la garantia constitucional del art. 19 n° 21 “El derecho a desarrollar
cualquier actividad econdmica’, sefida que dicha actividad debe respetar las normas
legales, Art. 19 n° 24 y 25, y art. 4° Ley 20.169 que regula la competencia desleal. De
esta manera, concluye que a utilizar una marca comercial debidamente inscrita con
anterioridad a nombre de dominio, induce a error a los consumidores y provoca la
dilucion a existir un signo idéntico a la red marcaria de su representada, dafia la imagen
empresariay lamarca. Por otra parte, sefiala que en su presentacion el primer solicitante
hace mencién a que se encuentra tramitando numerosos nombres de dominio que
incluyen a Mantra mantraeventos.cl, mantrapublicidad.cl, mantraproducciones.cl,
equipomantra.com, mantracomunicaciones.com, pero que al revisar respecto de los .cl no
Se encuentran pagados y los plazos para dar cumplimiento ha expirado, en tanto que los
.com se encuentran disponibles para ser solicitados. Solicita la no aplicacion del
principio “First Come First Served”. Finamente sefiala que su representada tiene un
interés legitimo sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto estitular de una marca
comercial tanto en Chile como en el extranjero. Acompafia los siguientes documentos:
Impresion de la pégina de Nic Chile sobre e nombre de dominio mantraeventos.cl ,
mantrapublicidad.cl, mantraproducciones.cl, mantracomunicaciones.cl, Impresiones de la
pagina de Nic .Com que da cuenta del nombre de dominio equipomantra.com y

mantracomunicaciones.com



1.7 Cieredd proceso y llamado alas partes a oir sentencia.-

A fojas 116 de autos, con fecha 30 de septiembre de 2010, no existiendo diligencias
pendientes, se cité a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las
partes por carta certificada.-

. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Benplast (Ariel Segundo Benitez
Gonzélez) con fecha 10 de febrero de 2010 solicité el nombre de dominio “mantra.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Miquel y Costas Argentina S.A.
representada por Silva & Cia., lo solicité con fecha 22 de febrero de 2010.-

1.2 Que Benplast (Ariel Segundo Benitez Gonzdez) fundamentd su mejor derecho
para solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa sefialando que se dio forma
a un nuevo proyecto ideado plenamente por Ariel Benitez Gonzdlez y amigos cercanos,
gue Francisca Espinosa fue la gestora del nombre debido a sus estudios de yoga y poseer
un conocimiento real del significado de la palabra Mantra, se relaciona perfecto con €
proyecto, liberacién y mente, creatividad y eficiencia. Sefiala que a no tener constitucién
de sociedad ni facturas para venta, se utilizd6 e nombre Benplast para la compra del
dominio mantra.cl. Posteriormente, el 30 de abril de 2010, se constituyd la sociedad de
responsabilidad limitada denominada Inversiones Mantra Limitada o Grupo Mantra Ltda.
y se solicit6é la marca Mantra que actualmente esta en tramitacion. El Grupo Mantra se
esta dando a conocer en la Web y es reconocido por los usuarios de Internet, en temas
publicitarios, para produccion de eventos, realizacion de fiestas y trabgjos de papeleria.
Que s aguien menciona la palabra Mantra el inconsciente colectivo de la sociedad,
ciertamente de los usuarios de Internet, lo relacionaran con € actual Mantra
Comunicaciones, Mantra Eventos o Grupo Mantray no con terceras personas. Sefialala
definicién de Mantra'y agrega que su signo corporativo es unaflor de Loto.



1.3  Que Miquel y Costas Argentina S.A. representada por Silva & Cia., fundament6
su mejor derecho en que tiene sus antecedentes en el siglo X V111, cuyo origen se remonta
a 1725, la congtitucion data de la sociedad de 1929, y hoy componen € grupo nueve
empresas que, sin perder el caracter papelero, abarcan desde la comercializacion a los
servicios. Agrega que fruto de su experienciay esfuerzo es la calidad que obtiene en su
fabricacion de papel para cigarrillos, libritos de papel de fumar, papeles de impresion,
papeles especiales y pastas textiles, que sitlian al Grupo Miquel y Costas en una posiciéon
consolidada en el sector papelero espafiol de fabricantes de papeles especiales de bao
gramaje y en un lugar preeminente en el dmbito mundial, que reviste el caracter de
famoso y notorio, y como tal, es reconocido por el mercado latinoamericano. Agrega que
tiene registros marcarios nacionales e internacionales, ha registrado en Chile como marca
comercial €l signo Mantra, para la clase 34 del afio 2005. Agrega que € nombre de
dominio solicitado incluye en forma principal, esencial y sustantiva la marca famosa y
renombrada de su cliente, Mantra, lo cua atenta contra el derecho de propiedad. Sefiala
gue de otorgarse ala primer solicitante el nombre de dominio se produciria una evidente

confusion en el pablico nacional y debe evitarse la denominada dilucién marcaria.

I1.4 Que debe considerarse, en primer término, que la denominacion “Mantra’ es un
término genérico, es decir, no es creacion de una de las partes. En efecto Wikipedia, 1o
define sefialando que “ Mantra es una palabra de origen sanscrito, que esta formada por
los términos Manah y Trayate, que se traducen como mente y liberacion respectivamente,
de ahi se dice que una Mantra es un instrumento para liberar la mente del flujo constante
de pensamiento que la confunden. Un Mantra puede ser una silaba, una palabra, una frase
0 texto largo, que a ser recitado y repetido va llevando a la persona a un estado de
profunda concentracion”. En consecuencia, como se ha sefialado el término “Mantra’ no
puede atribuirse a la creacion intelectual de una de las partes.



1.5 Que debe considerarse que € término “Mantra” debe ser asignado a quien se
identifique con dicho término, ya sea porque su razén social 0 nombre por € cual es
conocido se identifique con la designacion Mantra, o bien, porque sus productos o

servicios se identifiquen con la denominaciéon “Mantra’.

1.6 Que cabe considerar en cuanto a la razén social o denominacion por la cual es
conocida la parte, que la empresa creada por don Ariel Segundo Benitez Gonzélez
denominada Inversiones Mantra Limitada o Grupo Mantra Limitada, se identifica, en
parte, con la denominacién Mantra por cuanto dicha denominacién esta contenida y
forma parte de su razon social, sin embargo, también debe tenerse en cuenta que dicha
sociedad es de reciente creacion, y lo mas importante posterior a la solicitud del nombre
de dominio, segiin consta de la escritura publica de constitucién de fecha 30 de abril de
2010. Por otra parte, laempresa Miquel y Costas Argentinas S.A., no se identifica con la
designacion Mantra por cuanto dicha denominacion no forma parte de su razén socia ni
tampoco se ha acreditado que dicha empresa sea conocida por la denominacion Mantra,
en consecuencia, no obstante, que es una empresa de antigua data, no puede concluirse

gue su razén socia se identifica con la denominacién Mantra.

I1.7 Que en relacion al criterio de que sus productos o servicios se identifiquen con la
denominacion Mantra, cabe considerar que Miquel y Costas Argentinas S.A. es titular en
nuestro pais y en €l extranjero de la marca “Mantra’, que es idéntica a nombre de
dominio solicitado, y que identifica a papeles y filtros que se utilizan para cigarrillos,
segun acreditd de catalogos y facturas de venta en nuestro pais. Por otra parte don Ariel
Segundo Benitez Gonzédlez ha acreditado que solicitdé la marca de igual denominacion
“Mantra’, la que se encuentra en tramitacion, es decir no es titular de un derecho, sino
gue de una mera expectativa en materia marcaria. También en éste caso estamos frente a
una marca de idéntica denominacion al nombre de dominio solicitado, pero que a
diferencia del segundo solicitante, que es titular de la marca en nuestro pais desde €l afio
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2005, fojas 23, en éste caso la parte la solicitd con posterioridad a la solicitiud de nombre

de dominio y alln se encuentra en tramitacion.

1.8 Que debe considerarse que si bien Inversiones Mantra Limitada tiene como mejor
derecho que en su razén social esta justamente la denominacion “ Mantra’ 'y que ha
solicitado la marca Mantra, actualmente en tramitacion, sin embargo, a la fecha en que
solicité el dominio no existia ni dicha empresa, ni la solicitud de marca como consta de
autos. En efecto, don Ariel Segundo Benitez Gonzélez solicito el nombre de dominio con
fecha 10 de febrero de 2010, fojas 2, y se opusieron a su solicitud con fecha 22 de febrero
de 2010, y solo después de 2 meses, 30 de abril de 2010, se constituyd la sociedad
Inversiones Mantra Limitada o Grupo Mantra Ltda., fojas 68, inscrita en el registro de
Comercio el 18 de junio de 2010, fojas 59, y publicada el 29 de junio de 2010, fojas 59
vta., es decir, después de 4 meses de la solicitud del nombre de dominio se constituyo
legalmente Inversiones Mantra Limitada. En cuanto ala marca solicitada, esta se present6
el 9 de abril de 2010, fojas 50, la que actualmente se encuentra en tramitacion, es decir,
también es posterior a la solicitud del nombre de dominio, por cuya razén éste
sentenciador considera gue tanto la constitucion de la sociedad como la solicitud de la
marca no son un mejor derecho para asignarles el nombre de dominio, por cuanto son
posteriores ala solicitud del dominio.

11.9 Que s bien Miquel y Costas Argentina S.A., en cuanto a su razon social no se
identifica con la denominacion Mantra, si se identifica con la denominacion Mantra a uno
de sus productos, que se denomina precisamente Mantra, y para el cual tiene registrada la
marca en nuestro pais desde €l afio 2005, fojas 23, y también tiene registrada la marca en
varios paises de Latinoamérica. Que dicha marca es idéntica a nombre de dominio
solicitado, “mantra.cl”, razén por la que constituye un megjor derecho, por cuanto tiene un
producto que se identifica plenamente con la denominacion Mantra.
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[1.10 Atendido todo lo anterior, este sentenciador considera que el nombre de dominio

“mantra.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Miquel y Costas

Argentinas S.A. parala cual tiene registrada la marca de idéntica denominacion.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa“mantra.cl” a Miquel y Costas Argentinas S.A. representada por Silva & Cia

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese alas partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.
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