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Fallo arbitral por dominio “maridex.cl” 

 

MARÍTIMA DE EXPORTACIONES LIMITADA 

 

-v- 

 

SAINT GOBAIN VIDRIOS S.A. 

Juez Arbitro 

Ricardo Sandoval López 

 
 
 
En Santiago, 22 de  Agosto de 2007 
 
 

VISTOS:  

 

PRIMERO: Que por Oficio OF07269, de 16 de Marzo de 2007, que rola 

fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como 

Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio 

“maridex.cl” 

 

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son 

partes de dicho conflicto MARÍTIMA DE EXPORTACIONES 

LIMITADA, representada por Maridex, ambos domiciliados para estos 

efectos en Moneda 812, oficina 705, de la comuna de Santiago, quien 

tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio maridex.cl, 

el cual pidió a su favor con fecha 24 de Noviembre de 2006, a las 
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14:59:54 horas GMT y SAINT GOBAIN VIDRIOS, representada por 

Enrique Severín Saavedra, ambos domiciliados para estos efectos en 

General del Canto N° 105, oficina 314, Providencia, Santiago, quien 

tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio 

“maridex.cl”, el cual pidió en su favor con fecha 06 de Diciembre de 

2006, a las 16:50:47 horas GMT. 

 

TERCERO: Que por resolución de fecha  19 de Marzo de 2007, que rola 

a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo 

lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la 

audiencia para el día 03 de Abril de 2007, a las 15:30 horas, para 

convenir  las reglas de procedimiento. 

 

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente 

fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los 

comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de 

autos y a NIC Chile en la forma correspondiente. 

 

QUINTO: Que el día 03 de Abril de 2007, tuvo lugar el comparendo con 

asistencia del segundo solicitante SAINT GOBAIN VIDRIOS S.A., 

representada por doña Javiera Cossio Wunderlich, según se acreditó por 

documentos acompañados y que rolan de fojas 9 a 11 de autos y en 

rebeldía del segundo solicitante, procediendo a fijar y acordar junto al 

árbitro, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el 

conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a 

fojas 12 de  autos. 
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SEXTO: Que por resolución de fecha 03 de Abril de 2007, se notificó a 

las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada en la fecha 

antes indicada. 

 

SÉPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 15, la parte de SAINT 

GOBAIN VIDRIOS S.A., demandó la asignación del nombre de dominio 

“maridex.cl”, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho 

y derecho que continuación se detallan: 

1. Que la compañía Saint Gobain nació en Francia en 1665 y tenía 

por objeto fabricar espejos del palacio de Versalles, de lo cual fue 

diversificándose con el paso de los años, no sólo en Francia sino 

en el mundo entero. 

2. Que hoy, Saint Gobain es un grupo internacional como fabricante 

de materiales, con alta tecnología, tales como vidrio, hierro 

fundido, plástico y cerámicas, con presencia en más de 46 países, 

teniendo más de 1200 empresas y cerca de 171 mil funcionarios. 

3. Que en 1937 se instala en Brasil y que con más de 60m años de 

presencia cuenta con más de 20 empresas. Dentro de ellas está 

Saint Gobain Vidrios S.A. que se dedica exclusivamente al giro de 

su denominación, siendo dueño de prestigiosas marcas 

pertenecientes a sus líneas de productos como son: MARIDEX, 

DURALES, COLOREX, SANTA MARIA Y FRANCESINHO. 

4. Que la línea MARIDEX, goza de gran prestigio en el ámbito 

mundial, encontrándose registrada en los siguientes países: 

Uruguay, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, Portugal, 

Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Israel, Honduras,  Bolivia, 

Benelux, Chipre, Egipto, Polonia, Hungría, Nicaragua, Austria, 

Australia, Alemania, Taiwán, China, Singapur, España, Hong – 

Kong, Japón, Grecia, Indonesia, Suecia, Libano, Jordania, Italia, 

Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Siria, Bahamas, Rusia, Irán, 
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Croacia, Irlanda, Nueva Zelanda, Afganistán, Túnez, Jamaica, 

República Dominicana, Puerto Rico, Francia, Inglaterra, Malasia, 

India, Turquía, Azerbaiján, Armenia, Georgia, Ucrania, República 

Moldova, Macedonia, Algeria, Marruecos y Kuwait, 

comercializándose en otros tantos países. 

5. Que posee registrada la “MARINEX” en Chile en el Departamento 

de Propiedad Industrial, bajo el registro N° 626.715, para 

distinguir todos los productos de la clase 21, en renovación de 

registro anterior que data desde 1982. 

6. Que a pesar entre el dominio en disputa y la marca comercial 

registrada por la actora posee una pequeña diferencia en una de 

sus letras, no es menos cierto que el resto de la denominación se 

encuentra dispuesta de manera idéntica, lo cual hace confundibles 

tanto gráfica como fonéticamente. 

7. Que dicha semejanza, según la actora, desvirtúa el propósito de 

los nombres de dominios, el cual es identificar adecuadamente al 

titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por 

Internet y esta diferenciación busca proteger a los consumidores 

parta que se expongan a errores o engaños respecto del origen y 

calidad de los mismos. 

8. Que Maridex es una creación intelectual que se encuentra 

registrado desde hace 25 años en Chile, el cual es famosa no solo 

en Chile sino también en el extranjero, lo cual significa una 

inversión en el posicionamiento de la marca. 

9. Que, de acuerdo de lo anterior, el actor ha logrado darle fama y 

notoriedad el signo creado dentro del público consumidor. 

10. Que, de acuerdo al Convenio de París en su artículo 6 bis 

deben rechazarse las situaciones que provoquen confusión con 

relación a una marca registrada o cuyo uso sea notoriamente 

conocido. 
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11. Que en consecuencia de lo expuesto, resulta evidente, para 

la actora, que poseen interés en la asignación del nombre de 

dominio maridex.cl, toda vez que se incluye casi por completo el 

nombre de uno de sus productos más conocidos en el rubro, lo 

cual hará indiscutiblemente confundible dentro del mercado. 

  

OCTAVO: Que mediante resolución de fecha 11 de Abril de 2007, que 

rola a fojas 21 de autos, se tuvo por interpuesta demanda de mejor 

derecho por parte de Saint Gobain Vidrios S.A. la cual fue notificada 

mediante correo electrónico, dándose traslado a la contraparte. 

 

NOVENO: Que mediante escrito que rola a fojas 22 y ratificada a fojas 

33, la parte de MARÍTIMA DE EXPORTACIONES LIMITADA, demandó la 

asignación del nombre de dominio “maridex.cl”, aduciendo en su favor 

los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se 

detallan: 

1. Que MARÍTIMA DE EXPORTACIONES LIMITADA, es una empresa 

marítima creada en 1991, y con más de 16 años de 

funcionamiento ha logrado posicionarse como una empresa líder 

en la exportación de los más diversos productos del mar. 

2. Que como consecuencia de su crecimiento, MARÍTIMA DE 

EXPORTACIONES LIMITADA, también conocida como MARIDEX ha 

decidido ampliar su giro de actividades a la comercialización y 

distribución de aditivos para combustibles. 

3. Que con la intención de seguir expandiendo sus negocios y contar 

con una comunicación más fluida y directa con sus clientes, 

Proveedores y usuarios en general y tomando en consideración la 

masificación mundial de Internet, se ha decidido solicitar el 

nombre de dominio MARIDEX.CL que corresponde exactamente a 

su nombre de fantasía y por el cual es conocido en el mercado. 
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4. Que por lo anterior, existe una estrecha relación entre el nombre 

de la empresa y el nombre de dominio en disputa, dado que 

corresponde al nombre de fantasía por medio del cual es conocida 

en el mercado. 

5. Que este parte, Marítima de Exportaciones Limitada, ha actuado 

de buena fe, por lo cual le es aplicable es principio First come – 

First Served, que existe criterio de identidad entre la marca 

comercial y el nombre de dominio en disputa, y, además, existe 

un uso empresarial legítimo de la expresión marinex. 

 

DECIMO: Que con fecha 19 de Abril, el tribunal proveyó, a fojas 38, 

téngase por evacuado el traslado del primer solicitante. 

 

DECIMOPRIMERO: Que a fojas 39, el segundo solicitante evacua el 

traslado del primer solicitante, el cual se tuvo por presente según 

resolución de fojas 40. 

 

DECIMOSEGUNDO: Que por resolución de fecha 03 de Mayo de 2007, 

que rola a fojas 41, el tribunal recibió la causa a prueba, la cual se 

ordenó notificar por correo electrónico a las partes, adjuntando copia 

íntegra del mismo, lo que se cumplió  ese mismo día, fijando como 

hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses 

de las partes en el nombre de dominio “marinex.cl” y,  Utilización 

efectiva que las partes han hecho del nombre “marinex”. 

 

DECIMOTERCERO: Que durante el término probatorio la parte de Saint 

Gobain Vidrios S.A., acompañaron con citación de la parte contraria, los 

siguientes documentos que rolan de fojas 34 a 52 de autos: 
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1. Trademark Report Mark: Marinex, actualizada a marzo 21 de 

2007, en la cual se detallan los países, la clase, el N° de registro, 

fechas y titular de las marcas.  

2. Copia del título de marca Marinex N° registro 189.117, emitido por 

el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. 

3. Copia del título de marca Marinex N° registro 294.719, emitido por 

el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay; 

4. Copia del registro de marca Marinex, en México, N° 435.817, a al 

cual se adjuntan las correspondientes renocaciones y cambio de 

nombre del titular; 

5. Copia del Registro de marca Marinex, en Uruguay, N° 258.140; 

6. Copia solicitud de registro de marca Marinex en Argentina, a la 

cual se adjunta renovación de la misma; 

7. Copia registro marca Marinex en Brasil, N° 811392589; 

8. Copia registro marca Marinex, en Brasil N° 730165988; 

9. Copia Certificado de registro marca Marinex en Brasil N° 

007244240; 

10. Copia de Registro de marca Marinex en Chile N° 394.977 a 

la cual se adjunta copia de le respectiva renovación; 

11. Copia certificado de registro marca Marinex, en Brasil, N° 

1271/0724424; 

12. Copia factura N° VODOO44EO7, a la cual se adjunta copia 

del cerificado de origen de los productos importados, dentro de 

ellos Marinex, y original de la carta de porte internacional por 

carretera. 

13. Copia de listado de productos Marinex, correspondiente al 

año 2007; 

14. Catálogo publicitario de productos Marinex; 

15. Catálogo Publicitario empresas Saint – Gobain y Santa 

María; 
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16. Catálogo La Polar, en cuyo interior se promocionan 

productos Marinex. 

17. Catálogo “4 días Hogar” de París, en el cual se promocionan 

productos Marinex; 

18. Catálogo “Déjate Sorprender por los Colores” de Jumbo, en 

el cual se promocionan productos Marinex; 

19. Catálogo “5 días casas Ripley” en el cual se promocionan 

productos Marinex. 

20. Dos etiquetas de cartón en las cuales se lee la marca 

Marinex. En una de ellas se hace una descripción de productos en 

7 idiomas distintos, lo cual demuestra su comercialización en el 

extranjero. 

 

DECIMOCUARTO: Que por resolución de fecha 08 de Mayo de 2007, 

notificada a las partes, se tuvo por presentado los documentos con 

citación de parte contraria. 

  

DECIMOQUINTO: Que durante el término probatorio la parte de 

Marítima de Exportaciones S.A., acompañaron con citación de la parte 

contraria, el siguiente documento que rolan a foja 56 de autos: 

1. Copia del diseño que identifica y distingue al mandante en el 

mercado, en el cual se destaca como elemento principal y central 

la expresión maridex; 

2. Además de tener por reiterados como medios de prueba los 

documentos acompañados con la demanda. 

 

DECIMOSEXTO: Que por resolución de fecha 16 de Mayo se tuvo por 

acompañados los documentos con citación. 
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DECIMOSEPTIMO: Que con fecha 22 de Mayo, la parte de Saint Gobain 

Vidrios, presentó escrito de objeción de documentos, el cual se tuvo por 

presentado por resolución de fecha 23 de mayo que rola a fojas 59. 

 

DECIMOCTAVO: Que por resolución de fecha 24 de Julio de 2007, se 

fijo el plazo de 5 días para que las partes realicen observaciones a la 

prueba rendida y al proceso en general. 

 

DECIMONOVENO: Que la parte de Saint Gobain Vidrios, hace, en lo 

fundamental, las siguientes a la prueba rendida: 

A. De la contraparte: 

1. Que la prueba no demuestra uso efectivo del dominio maridex.cl 

2. Que la numeración de la factura acompañada indica un bajo nivel 

de facturación que sería en consecuencia un bajo nivel de 

actividad empresarial; 

3. Que existiría contradicción entre la etiqueta acompañada y el logo 

que aparece en la copia de la factura de exportación también 

acompañada, los cuales son absolutamente diferentes, lo que 

indica que no existiría unidad entre los elementos gráficos 

señalados; 

B: Por su parte: 

1. La similitud entre los vocablos marinex y maridex, lo que los hace 

fácilmente confundibles; 

2. Que la marca marinex ha sido por más de 25 años utilizada por 

esta parte, convirtiéndola en un signo de fama y notoriedad 

3. Que dicha fama y notoriedad de sus productos son 

comercializados no solo por Internet sino que también por medio 

de catálogos y publicaciones. 
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VIGESIMO: Que dichas observaciones a la prueba se tuvieron presente 

por resolución de fecha 30 de julio de 2007. 

 
VIGESIMOPRIMERO: Que la parte de Marítima de Exportaciones 

Limitada, hace, en lo fundamental, las siguientes observaciones a la 

prueba rendida: 

 
A. De la contraparte: 

1. Que la prueba presentada se basa en la existencia de la marca 

marinex para productos de la clase 21, tales como utensilios y 

recipientes de cocina, peines y esponjas, cepillos, materiales de 

limpieza, viruta, vidrios cristalería, porcelana, loza, por lo que 

claramente se dedica a la  fabricación de productos de vidrio y 

loza; 

2. Que el argumento de fama y notoriedad no es tal, pues solo ha 

demostrado presencia en Sudamérica. 

B. De la parte: 
1. Que el ámbito comercial de Marítima de Exportaciones Limitada es 

completamente distinto a la contraparte, por lo que habría 

confusión entre los consumidores; 

2. Que de la escritura acompañada consta que el nombre de fantasía 

de la sociedad es el de Maridex Limitada y que su utilización 

dataría desde la fecha de constitución de dicha sociedad; 

3. Que de lo anterior se puede colegir que desde 1991 ambas marcas 

maridex y marinex han coexistido pacíficamente. 

 
VIGESIMOSEGUNDO: Que dichas observaciones a la prueba se 

tuvieron presente por resolución de fecha 06 de Agosto de 2007. 
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CONSIDERANDO: 

 
En  cuanto a la objeción de documentos: 

 

PRIMERO: Que, a fojas 58 el segundo solicitante dentro de plazo, 

objeta los documentos presentados por la contraria. 

 

SEGUNDO: Que este tribunal no dará lugar a la objeción de 

documentos interpuesta por el segundo solicitante, pues no especifica 

las causales bajo las cuales funda su presentación en conformidad al 

artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, normas supletorias a las 

fijadas a este procedimiento arbitral, lo que resta todo mérito a su 

presentación. 

 

En cuanto al fondo: 

 

TERCERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las 

partes que han demandado, en su concepto, su mejor derecho sobre el 

dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundado lo anterior 

en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada 

uno. 

 

CUARTO: Que por su parte, Saint Gobain Vidrios, ha acreditado con 

abundante documentación tener derechos en la palabra “marinex”, de la 

cual se sirve para sus actividades comerciales y publicitarias en el rubro 

de su dedicación comercial y de la similitud fonética y literal con el 

dominio en disputa, “maridex”. 

 

QUINTO: Que la prueba rendida por parte de Marítima de Exportaciones 

Limitada no acredita uso efectivo del vocablo maridex, pues entre la 
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documentación acompañada se encuentra copia de factura, sin detalle, 

es decir no emitida, que sólo alcanza a la numeración 11 de una 

empresa que por constitución lleva en ejercicio 16 años de actividad 

comercial. Se suma a lo anterior, que no consta en autos que existan 

marcas registradas que protejan el uso del nombre de fantasía de la 

sociedad en comento, lo que conlleva a considerar que no existen 

intereses efectivos que salvaguardar. 

 

SEXTO: Que por su parte Marítima de Exportaciones Limitada es el 

primer solicitante, situación que sustenta una presunción de mejor 

derecho a su favor al alero del principio “first come, first served”. Como 

aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su excepción 

en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le 

corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes 

señalado, esto es, el segundo solicitante. Pues bien, el valor absoluto del 

este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales 

ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas 

estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único 

modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una 

regla de derecho sino de un principio, esto es; “first come, first served”. 

En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que una de 

las partes, Saint Gobain Vidrios S.A., presentó prueba de su mejor 

derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión. 

 

SEXTO: Que, en consecuencia de lo anterior, le resulta evidente a este 

sentenciador, que el primer solicitante no ha ello uso efectivo ni 

protegido sus intereses ni velado por sus derechos en la protección del 

dominio maridex. Caso contrario del segundo solicitante, el cual a 

demostrado uso efectivo y protección de intereses y derechos del 

vocablo marinex. A lo anterior debe agregarse el hecho que Saint Gibain 
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Vidrios S.A., ha acreditado en autos que sus productos son conocidos 

bajo el nombre marinex y que es titular de la marca de igual 

denominación. Con todo, es necesario analizar la circunstancia que el 

dominio en disputa es maridex.cl, que se diferencia con la anterior por la 

letra “D en vez de la “N en la última sílaba. En la práctica ambos 

nombres son idénticos, que fonéticamente muy parecidos y que unidos a 

los argumentos señalados en los considerandos anteriores, hacen llegar 

a este sentenciador a la conclusión que tal denominación identifica a los 

productos de Saint Gobain Vidrios S.A. 

 

SÉPTIMO: Que en materias de nombres de dominio, a  diferencia clara 

de lo que ocurre en materias de marcas comerciales, donde es posible 

registrar una misma marca a nombre de diferentes personas bajo la 

estructura de las diferentes clases en el Clasificador de Productos y 

Servicios, solo puede ser registrado y asignado a un solo usuario un 

nombre de dominio. 

  

NOVENO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación 

antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, 

en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros 

competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que 

significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal 

civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su 

prudencia y equidad le declare; 

 

 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 

1, sobre Procedimientos de mediación y arbitraje de NIC Chile,  
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RESUELVO; 

 

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “maridex.cl” al 

segundo solicitante, esto es, Saint Gobain Vidrios S.A. 

 

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por 

haber tenido motivos plausibles para litigar. 

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a  NIC Chile en la forma 

correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su 

actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez 

transcurrido el plazo para eventuales recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RICARDO SANDOVAL LOPEZ         GONZALO ANGELI GUTIERREZ 
                Juez Arbitro                               Secretario    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Manuela Contreras C.                     Pablo Sallés Ubilla 
         8.977.283-4                                    9.900.757-5 


