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Asunto: SENTENCIA DEFINITIVA DOMINIO MARENOSTRUM_ROL 544
De: "Ruperto Pinochet" <rpinoche@utalca.cl>
Fecha: Wed, 28 Sep 2005 20:39:27 -0400
A: <info@supermedios.com>, <confirma@nameaction.com>, <mail@nameaction.com>, <pandrade@clarkemodet.cl>, <registros@nameaction.com>
CC: <legal@nic.cl>, <actuaria_rpinoche@yahoo.es>, <hostmaster-staff@nic.cl>

 

Santiago, veintiocho de septiembre de 2005

 

Se notifica a las partes y a Nic-Chile sentencia de finitiva copiada en el cuerpo del

mensaje.

 

Ruperto Pinochet Olave

Juez Árbitro Nic-Chile 
 
 
 

FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<MARENOSTRUM.CL>
 

- Rol 544 -

 

Santiago,  veintiséis de septiembre de 2005

 

VISTO:

 

PRIMERO: Que por oficio OF05018 de fecha 19 de Julio de 2005, el Departamento de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro
para resolver el conflicto planteado por las solicitudes de los nombres de dominio
<MARENOSTRUM.CL>.

SEGUNDO: Que el  suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró
desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes
y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y
siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: como primer solicitante, BERNARDO JAVIER SALVI MARTINEZ, RUT: 09.742.660-0, 
 
 

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el 
día el día 1 de agosto de 2005, a las 16:45 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento
de asignar al primer solicitante los dominios en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Bernardo Javier Salvi Martínez , en representación del

segundo solicitante, no hubo conciliación debido a que el comparendo se llevó a efecto en rebeldía del

primer solicitante, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 11, con fecha nueve de agosto de dos mil cinco, se notificó al primer solicitante el

acta de comparendo y las Bases del Procedimiento Arbitral y de acuerdo con las mismas, se declaró

abierto el Período de Planteamientos por el término de diez días hábiles.

SÈPTIMO: Que, dentro de plazo, a fojas12, doña PAULINA ANDRADE PALMA,en representación de EDITORIAL
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MARE NOSTRUM LIMITADA segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre

de dominio <MARENOSTRUM.CL> debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de

derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, EDITORIAL MARE NOSTRUM LIMITADA es una conocida y reconocida sociedad española,

cuya fecha de constitución en ese país data del año 1989, y cuya fecha de constitución en Chile

corresponde al año 1999. Esta empresa ha desarrollado una muy importante y conocida actividad

comercial en la confección y distribución de libros y textos de estudio, tanto en España como en nuestro

país.

 

b. Que, EDITORIAL MARE NOSTRUM LIMITADA es la creadora y primer usuario en Chile de las

expresiones “EDITORIAL MARE NOSTRUM” y “MARENOSTRUM” para distinguir tanto los servicios de

editorial de la clase 41 como para distinguir productos de la clase 16.

 

c. Que, se ha dado vasto uso en Chile de las expresiones “MARENOSTRUM” y  “EDITORIAL MARE

NOSTRUM” por la sociedad “MARE NOSTRUM COMUNICACIÓN S.A.”. Efectivamente, dicha sociedad ha

sido constituida en Chile el 26 de Julio de 1999 por medio de la sociedad de responsabilidad limitada

“EDITORIAL MARE NOSTRUM LIMITADA”, indistintamente denominada “MARE NOSTRUM LTDA.”.

 

d. Que, la expresión MARENOSTRUM es una denominación que EDITORIAL MARE NOSTRUM LIMITADA ha

hecho conocida en el ámbito intelectual, por la calidad de sus productos y servicios. Tanto es así, que

desde el año 1997 ha celebrado contratos de suministro de textos escolares con el Ministerio de

Educación del Gobierno de Chile, constituyéndose en uno de los principales proveedores de dicho

Ministerio y con ello haciéndose conocida en tal rubro.

 

e. Que, La expresión MARENOSTRUM posee una multiplicidad de registros de marcas en diferentes

países del mundo, como asimismo, es titular de las siguientes solicitudes de marca en Chile:

 

a. Marca: MN EDITORIAL MARE NOSTRUM (mixta), clase 16, solicitud de registro N° 529.952.

 

b. Marca: MN EDITORIAL MARE NOSTRUM (mixta), clase 38, solicitud de registro N° 529.953.

 

De la misma manera, MARE NOSTRUM COMUNICACIÓN S. A., empresa relacionada con MARE NOSTRUM

LTDA., es titular de los siguientes registros de marca en el extranjero:

 

a. Marca: MARENOSTRUM & Diseño, registro Nº 1547-03, VENEZUELA. Marca: MARENOSTRUM, Registro

Nº 94682-C, BOLIVIA, Marca: MARENOSTRUM & Diseño,

registro Nº 1.961.464, ARGENTINA. Marca: MARENOSTRUM MN EDITORIAL & Diseño, registro Nº

1.966.686, ARGENTINA. Marca: MARENOSTRUM & Diseño, registro Nº 277160, COLOMBIA. Marca:

MARENOSTRUM & Diseño, registro Nº 23738, ECUADOR. Marca: MN MARENOSTRUM & Diseño, registro Nº

789957, MEXICO.

 

 

f. Que, se ha protegido adecuadamente y conforme a derecho la marca MARENOSTRUM de su

propiedad, desplegando una política mundial de protección y denominación con el objeto de velar por

sus derechos sobre ella, con el objeto de ilustrar al tribunal arbitral sobre la política de protección de

la denominación MARENOSTRUM, se hace presente que la sociedad segunda solicitante es titular del
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nombre de dominio editorialmarenostrum.cl, registrado con fecha 26 de Abril del 2001.

 

g. Que, constituye un hecho público la circunstancia que el segundo solicitante es conocido, se ha

identificado y se le ha relacionado directamente con el público bajo el signo MARENOSTRUM. En tal

sentido, dicha expresión identifica tanto a la compañía, como a los productos comercializados por la

misma, y con respecto de ella, no cabe duda alguna que su utilización por parte de terceros tanto en el

mundo real o virtual de Internet induciría a un error o confusión respecto del origen de los productos y

servicios. El uso de la expresión MARENOSTRUM en el ámbito virtual efectivamente inducirá a los

consumidores y usuarios de Internet a error y confusión

 

h. Que, MARE NOSTRUM LTDA. es la legítima creadora de la expresión MARENOSTRUM, desplegando una

adecuada política de protección de este signo, el cual ha pasado a constituir un signo notorio y famoso

tanto en Chile como en el extranjero.

i. Que, en el fallo de fecha 24 de Julio del 2002, dictado por el Señor Jefe del Departamento de

Propiedad Industrial, en relación con la oposición deducida por su mandante en contra de la solicitud

de registro N° 509.243 de la marca EDITORIAL MARE NOSTRUM, y pese a que la oposición fue rechazada

y la citada resolución apelada por esta parte, se reconoció explícitamente el uso de la expresión

EDITORIAL MARE NOSTRUM por parte del segundo solicitante desde el año 1999.

 

j. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no

impugnados:

1. Copia simple de la escritura de constitución de la sociedad EDITORIAL MARE NOSTRUM LTDA.

otorgada con fecha 26 de Julio de 1999 en la Notaría de Félix Jara Cadot, inscripción de su extracto y

publicación en el Diario Oficial.

 

2. Copia simple del Título de Registro Nº 789957 de la marca MARENOSTRUM & Diseño en clase 16,

emitido por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, otorgado a nombre de Mare Nostrum

Comunicación S.A.  

 

3. Copia simple del Título de Registro Nº 23738 de la marca MARENOSTRUM & Diseño en clase 16, a

nombre de Mare Nostrum Comunicación S.A., emitida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual IEPI.

 

4. Copia simple del Título de Registro Nº 94682-C de la marca MARENOSTRUM en clase 16, a nombre de

Mare Nostrum Comunicación S.A., emitido por el SENAPI Servicio Nacional de Propiedad Industrial de

Bolivia. 

 

5. Copia simple de la resolución de fecha 2 de Agosto del 2004 en la cual se concede el registro N°

1547-03 de la marca MARENOSTRUM & Diseño en clase 16, por el SAPI Servicio Autónomo de la

Propiedad Intelectual de Venezuela. 

 

6. Copias simples de los Títulos de Registro Nº 1.961.464 de la marca MARENOSTRUM & Diseño y N°

1.966.686 de la marca MARENOSTRUM MN EDITORIAL en clase 16, a nombre de Mare Nostrum

Comunicación S.A., emitidos por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual INPI de Argentina.

7. Copia simple del Certificado de Registro Nº 277160 de la marca MARENOSTRUM & Diseño en clase 16,
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a nombre de MARE NOSTRUM COMUNICACIÓN S.A.,emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio

de Colombia.

 

8. Copia de la resolución de fecha 24 de Julio del 2002 dictada por el Señor Jefe del Departamento de

Propiedad Industrial, por medio de la cual se reconoce el uso de la expresión EDITORIAL MARE

NOSTRUM por parte de su representada, desde el año 1999.

 

9. Copias simples de las solicitudes de registro N° 529.952 y N° 529.953 de la marca MN EDITORIAL

MARE NOSTRUM & Diseño, en clases 16 y 38 respectivamente, presentadas ante el Departamento de

Propiedad Industrial con fecha 1 de Junio, 2001.

 

10. Ejemplar del texto de estudio denominado “Lengua Castellana y Comunicación” en cual se observa

la denominación MARE NOSTRUM.

 

11. Copia simple de la Solicitud de Incorporación a AFP Habitat de fecha 29 de Agosto del 2000.

 

12. Impresiones del sitio www.editorialmarenostrum.cl denominado “MUNDO MARENOSTRUM” en las

cuales se proporciona completa información relativa a los libros y textos de estudio editados y

comercializados por MARE NOSTRUM LTDA.

 

13. Copias simples de dos Informes de Evaluación de los textos de MARE NOSTRUM LTDA. emitidos por

el Ministerio de Educación de fechas 14 de Junio y 28 de Julio de 1999, respectivamente.

 

14. Copia simple del documento de poder en el cual consta la personería para actuar en representación

de EDITORIAL MARE NOSTRUM LIMITADA.

 

OCTAVO: Que a fojas 75, con fecha 26 de agosto de 2005 este Tribunal tiene por presentada demanda

de mejor derecho por parte del segundo solicitante, se declara abierto el Período de Respuestas por el

término de cinco días hábiles y se apercibe al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha

instancia procesal.

NOVENO: Que, a fojas 77 con fecha 26 de septiembre de 2005, este Tribunal Arbitral resuelve citar a

las partes a oír sentencia.

 

TENIENDO PRESENTE:

 

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado mediante la profusa prueba documental presentada sobre

dicho punto que el segundo solicitante goza de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la

expresión MARE NOSTRUM y EDITORIAL MARE NOSTRUM.

SEGUNDO: Que, la sociedad segunda solicitante efectivamente ha prestigiado y otorgado fama y

notoriedad a la expresión MARE NOSTRUM distinguiéndose efectivamente bajo dicha denominación, lo

que este Tribunal Arbitral da por acreditado por la circunstancia de que posee inscritas en Chile las

marcas comerciales MN EDITORIAL MARE NOSTRUM (mixta), clase 16, registro N° 529.952 y MN

EDITORIAL MARE NOSTRUM (mixta), clase 38, solicitud de registro N° 529.953 así como otras inscritas

en diversos países del extranjero. Además, ha implementado el sitio www.editorialmarenostrum.cl

denominado “MUNDO MARENOSTRUM” lo que evidencia nuevamente la voluntad del solicitante de
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invertir y proteger tales denominaciones comerciales.

TERCERO: Que, adicionalmente, se ha acreditado que el segundo solicitante ha desplegado las acciones

y medidas de protección en relación con las expresiones sobre las cuales ha solicitado reconocimiento

ejercitando, por ejemplo, acciones de defensa de su marca comercial ante el Departamento de

Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

CUARTO: Que, el primer solicitante, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada

una de las instancias del proceso y apercibido a fojas 76 para hacer valer sus derechos dentro de plazo,

ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor

derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma

del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un

abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición

jurídica no importaba al referido primer solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en

cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general

relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en

materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta

de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los

plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse

motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

 

 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las

Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

 

RESUELVO:

 

1. Asígnese el nombre de dominio <MARENOSTRUM.CL> al segundo solicitante, esto es, EDITORIAL MARE

NOSTRUM LIMITADA, RUT: 77.344.130-8.

2. No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

3. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la

Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento.

 

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato

cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.
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Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

 

 

Autorizan las testigos PAOLA CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-2  Y CAROLINA SADYE

GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.867.232-3.


