CIBERTRIBUNAL PERUANO

Expediente: 002-2016-CRC

Nombre de Dominio: selene.com.pe

Reclamante: Mafalda Maria Selene Revello
Cabrera

Titular del nhombre de dominio: Centro de
Asesoramiento en Confecciones
Industriales SAC

Resolucion N° 6

Lima,30 de setiembre de 2016.

VISTOS:

Que, la Reclamante en la presente controversia es la sefiora Mafalda Maria Selene
Revello Cabrera, la cual se encuentra debidamente representada por el sefior Juan
Rogelio Valdivia del Rosario, conforme se acredita en autos. La solicitud de la
Reclamante tiene por objeto que se le transfiera la titularidad del nombre de dominio
selene.com.pe.

Que, la entidad titular del nombre de dominio objeto de cuestionamiento es la sociedad
Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC, el cual aparece
registrado de esta manera y como Contacto Administrativo figura el sefior Andy Valer
Bravo en la base de datos de la Red Cientifica Peruana.

1. ANTECEDENTES

11 La solicitud de Resoluciéon de Controversias se present6 con fecha 15 de marzo
de 2016 por via electrénica ante el Centro de Resolucién de Controversias del
Cibertribunal Peruano (en adelante, el CRC).La solicitud menciona como titular
del nombre de dominio a Servicios Mdltiples Selene SAC.

1.2 Mediante Resolucién N° 1 de 21 de marzo de 2016 el CRC verifico que la
solicitud cumplia los requisitos de admisibilidad previstos en la Politica de
Solucién de Controversias y el articulo 3° del Reglamento de Solucion de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio (en adelante el Reglamento), y
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admiti® a tramite la misma ordenando se notificase al titular del nombre de
dominio a su direccion electrénica: tulio@tuliorc.com, el cual figura en la base de
datos del NIC.Pe, informando a aquél de que disponia de un plazo maximo de 20
dias calendario para presentar su escrito de contestacién a la solicitud de
solucién de controversias, segin lo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento. En
la misma Resolucion se sefiala que se da inicio al procedimiento con fecha 21 de
marzo de 2016.

Con fecha 31 de marzo de 2016 la Red Cientifica Peruana respondié la Solicitud
de Verificacion Registral del CRC y confirmé que el titular y contacto
administrativo del nombre de dominio reclamado es Centro de Asesoramiento en
Confecciones Industriales SAC, en virtud de la transferencia de titularidad
realizada con fecha 4 de noviembre de 2015.

Con fecha 8 de abril de 2016 Centro de Asesoramiento en Confecciones
Industriales SAC se apersoné al proceso y solicitd una extension del plazo para
contestar la solicitud de solucion de controversias planteada.

Mediante Resolucion N° 2 de fecha 11 de abril de 2016 el CRC admiti6 la
solicitud del Titular del Nombre de Dominio y le concedi6é un plazo adicional de
quince dias para presentar su escrito de contestacion, segun lo dispone el
acapite F del articulo 5 del Reglamento.

Mediante Resolucion N° 3 de fecha 27 de abril de 2016 se admitié a tramite el
escrito de contestacion presentado por el titular del dominio con fecha 25 de abril
de 2016 y se puso a conocimiento de la Reclamante.

Con fecha 4 de mayo de 2016 se recepciond la Declaracion de Independencia e
Imparcialidad de la Experta Fanny Aguirre Garayar designada miembro unico del
Grupo de Expertos que resolvera la controversia y mediante Resolucion N° 4 el
CRC resolvié remitir el expediente a la Experta designada.

Con fecha 18 de mayo el Titular del Dominio presenté un escrito adjuntando
copia de la Resolucion N° 1074-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 20 de abril de
2016, mediante la cual la Comisién de Signos Distintivos resuelve suspender el
proceso seguido bajo expediente N° 640024-2015 referido a la accion por
infraccion de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal,
formulada por la Reclamante contra el Titular del nombre de dominio. En el
mismo escrito el Titular del Dominio solicita el término inmediato del presente
procedimiento en aplicaciéon a lo dispuesto en el articulo 22 del Reglamento
aplicable a la solucién de controversias en materia de nombres de dominio
delegados bajo el cc. TLD.PE.
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1.9 Mediante Resolucién N° 5 de fecha 30 de mayo de 2016,notificada el 9 de junio
de 2016 se declaré el cierre de procedimiento y el escrito presentado por el titular
del dominio de fecha 18 de mayo de 2016 se puso en conocimiento del
Reclamante.

1.10 Con fecha 14 de julio la Reclamante presenta escrito reiterando que ha obtenido
medida cautelar a su favor emitida por la Comision de Signos Distintivos del
INDECOPI y que ha sido confirmada mediante Resolucion N° 1219-2016/TPI-
INDECOPI de fecha 29 de abril de 2016, expedida por la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, en el expediente N° 640024-
2015/DSD.

1.11 Con fecha 16 de junio de 2016 el Experto informa a la Presidencia del
Cibertribunal que en virtud de lo dispuesto por el inciso c) del articulo 12 del
Reglamento ha extendido excepcionalmente el plazo para la Resolucion de la
presente controversia en virtud a que motivos de fuerza mayor no le permiten
cumplir con los plazos establecidos y desea analizar a cabalidad el caso bajo
analisis a fin de resolver con equidad.

2. CUESTIONES CONTROVERTIDAS.

2.1 El Experto debera determinar si procede dar por terminado el
procedimiento y si es de aplicacion el articulo 22 de la Politica de Solucion de
Controversias.

2.2 El Experto debera determinar si procede ordenar la transferencia del

nombre de dominio selene.com.pe a favor de la Reclamante en virtud a lo
dispuesto por la Politica de Solucién de Controversias y su Reglamento.

3. SOBRE S| PROCEDE DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO
3.1 El articulo 22 de la Politica prescribe lo siguiente:
“Articulo 22
Efecto de los procedimientos judiciales
a) En caso que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la
resolucion de un procedimiento administrativo respecto de una

solicitud de resolucién de controversias, el Grupo de Expertos estara

controversia en materia de nombres de dominio que sea objeto de la ?y
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facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento, o
contintia con el mismo hasta adoptar una decision.(...)

3.2 Segun el texto de la norma el Experto tiene la facultad de decidir entre i)
suspender, ii) terminar o iii) continuar con el proceso de resolucién de una
controversia si se dan los siguientes presupuestos:

a) Que se inicie un proceso judicial antes o durante la tramitacion del proceso
de solucion de controversias sobre un nombre de dominio y

b) Que el proceso judicial iniciado verse sobre el objeto de la solicitud de
resolucién de controversias presentada.

En el presente caso se ha verificado la existencia de una demanda de
Anulacion de Acto Juridico referida a la Resolucion del Contrato de Cesion de
Uso de la marca SELENE, seguida bajo expediente 14242-2015 ante el Tercer
Juzgado Civil, especialidad Comercial de Lima, que se encuentra en tramite.
Demanda planteada por el Titular del Dominio y otras empresas contra la
Reclamante con anterioridad a la fecha de inicio del presente proceso.

El objeto de la presente solicitud de solucién de controversias es
especificamente la transferencia del dominio selene.com.pe a favor de la
Reclamante.

En este orden de ideas, el Experto considera que la pretension del proceso
judicial que se encuentra en tramite (Nulidad de un acto juridico) no coincide
con el objeto del presente proceso (transferencia de un nombre de dominio) y
que es posible continuar con el proceso y analizar la siguiente cuestion
controvertida.

4. HECHOS VERIFICADOS.

Se ha verificado, conforme a los documentos adjuntos a la solicitud de resolucion de
controversias y a la informacion existente en distintas bases de datos publicas, que:

1.

La Reclamante es titular de la marca SELENE vy logotipo en letras
caracteristicas registrada para distinguir servicios de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial, con certificado N° 50399 vigente hasta el 21 de abril de
2018.
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Igualmente, ha sido verificado por el Experto que la Reclamante es titular del
nombre de dominio selene.pe

2. De la misma forma, se ha verificado conforme a la informacién proporcionada
por la Red Cientifica Peruana, que la Reclamada sefialada en la solicitud fue
inicialmente la titular registral del dominio reclamado, sin embargo, con fecha 4
de noviembre de 2015 se realiz6 la transferencia de titularidad del dominio a
nombre de la empresa que figuraba como contacto administrativo Centro de
Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC, a quien se ha notificado
en su calidad de titular y contacto administrativo de todas las incidencias del
proceso.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

5.1 De la Reclamante.

La Reclamante solicita del Experto que éste transfiera el nombre de dominio
selene.com.pe a su favor, todo ello sobre la base de los siguientes argumentos
facticos y juridicos:

a)

b)

c)

d)

e)

La Reclamante es una persona natural que sefiala ser titular de la marca
SELENE vy logotipo en el Pert para distinguir servicios de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial.

La Reclamante sefiala que su marca goza de prestigio reconocido por el
publico consumidor como signo de calidad del servicio que brinda.

Asi mismo sefiala que las empresas Servicios Multiples Selene SAC y
Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC estan
brindando servicios de formaciéon y educacion utilizando las siguientes
direcciones en la web:

www.selene.com.pe

http://escuela.selene.com.pe/escuela
http://www.youtube.com/user/institutoSelene

La Reclamante sefiala que los dominios que utilizan las empresas
denunciadas para comercializar los servicios de formacién y educacion
contienen su marca registrada, por lo que se esta incurriendo en la causal
prescrita en el inciso a) numeral 1, punto a del primer parrafo de la Politica
de Solucion de Controversias en materia de nombres de dominio delegados
bajo ccTLD.PE.

La Reclamante sefiala ser ella la que ha consolidado su marca en el
mercado en el rubro de formacién y educacién, asi como en el ambito de la
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moda, maquillaje y complementarios que es el mismo rubro en el que
trabajan las empresas denunciadas.

Para sustentar la mala fe del titular del nombre de dominio la Reclamante
sefiala que las empresas vinculadas al registro del nombre de dominio
hasta el mes de agosto de 2015 gozaban de una licencia de uso de la
marca SELENE, sin embargo, el 17 de agosto de 2015 se suscribié la
Resoluciéon del Contrato por Mutuo Acuerdo y han continuado con el uso del
nombre de dominio reclamado.

Asi mismo la Reclamante afirma que Servicios Mdltiples Selene SAC y
Centro de Asesoramiento Empresarial SAC continuaron con el uso del
nombre de dominio a pesar de conocer que el contrato de licencia habia
sido resuelto. Esto segun afirma la Reclamante demuestra que el titular de
dominio no goza de interés o derecho legitimo sobre el nombre de dominio
reclamado. :

La Reclamada no ostenta derechos o interés legitimos en el nombre de
dominio en disputa, toda vez que ésta no es titular de marca o signo
distintivo alguno compuesto por la denominacion selene.com.pe para
distinguir productos del ramo del rubro de educacion y formacion,
confecciones y moda.

Servicios Multiples Selene SAC y Centro de Asesoramiento en
Confecciones Industriales SAC pretenden aprovecharse ilegalmente del
prestigio que su marca goza en la ciudad de Lima y el Peru.

La Reclamante menciona que existen dos procesos administrativos
iniciados por ella ante la Direccién de Signos Distintivos del INDECOPI
signados bajo expedientes N° 640024-2015 y 640026-2015 contra Centro
de Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC y Servicios Multiples
Selene SAC por infraccién a los derechos de propiedad intelectual, los
cuales se encuentran pendientes de resolver. Adjunta para ello como
prueba copia simple de las Resoluciones administrativas de la Comision de
Signos Distintivos del INDECOPI que le conceden la medida cautelar de
Cese de uso de la marca SELENE.

Sefiala también que existe un proceso judicial ante el Tercer Juzgado Civil-
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, iniciado por Centro de
Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC, Servicios Multiples
Selene SAC y otras empresas por Nulidad de Acto Juridico, el cual se sigue
bajo expediente N° 14242-2015-0-1817-JR-CO-03,el cual se encuentra en
tramite. Sostiene ademas, la Reclamante que el que exista este proceso

judicial en tramite no justifica que mantengan a su favor el dominio-

reclamado.
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I) Los medios probatorios adjuntados por la Reclamante son:

- Copia simple del certificado de la marca SELENE N°50399 en la clase
41 de la Nomenclatura Oficial.

- Copia simple de las Resoluciones de fecha 23 de noviembre de 2015
gue admiten a tramite las denuncias por infraccién a la propiedad
intelectual contra Centro de Asesoramiento en Confecciones
Industriales SAC y Servicios Multiples Selene SAC y conceden la
medida cautelar de cese del uso de la marca SELENE.

- Copia simple de la demanda de Nulidad de Acto Juridico tramitada ante
el Tercer Juzgado Civil-Comercial bajo nimero de expediente N°
14242-2015.

- Copia simple de la contestacién a la demanda de Nulidad de Acto
Juridico tramitada ante el Tercer Juzgado Civil- Comercial bajo numero
de expediente N° 14242-2015.

- Captura de pantalla de los siguientes dominios:
www.selene.com.pe

http://escuela.selene.com.pe/escuela
http://www.youtube.com/user/institutoSelene

- Constatacion notarial del uso del dominio htip://escuela.selene.com.pe.

- Constatacién notarial sobre el registro del dominio selene.com.pe.

- Copia de la Resolucién N° 1219-2016 /TPI-INDECOPI de fecha 29 de
abril de 2016 emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del Tribunal del INDECOPI, la cual confirma las medidas cautelares
dictadas por la Comisién de Signos Distintivos a favor de la
Reclamante.

5.2 Del titular del nombre de dominio

El titular del nombre de dominio en disputa respondié a la solicitud de resolucion de
controversias con los siguientes argumentos:

a) La Reclamante es accionista mayoritaria de la empresa titular del dominio
Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC (CACI) y de
Servicios Muiltiples Selene SAC (SMS).Habiendo sido Gerente General de
ambas empresas en el periodo 1/06/2010 al 8/01/2016.




b)

d)

g)
h)
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La Reclamante registré la marca SELENE en el afio 2008 y suscribi6
contratos de Cesién de Uso de dicha marca desde el mes de junio de
2008 hasta el 31 de diciembre de 2017 a cambio de una regalia pactada.

Con fecha 17/08/2015 la Reclamante suscribié la Resolucién de los
contratos de Cesion de Uso de Marca celebrados con las empresas del
Grupo educativo, de las cuales ella misma es accionista. Ello como
reaccion ante el cuestionamiento de su actuacién como Gerente de las
empresas del Grupo, que llevaron a su destitucion del cargo de Gerente
General asi como al inicio de auditorias a nivel interno como
judicialmente.

Estos hechos han traido como consecuencia lo siguiente:

1.Destitucion del Cargo de Gerente General, segin acta de sesion de
Directorio de fecha 26 de agosto de 2015.

2.Demanda de anulacion de acto juridico ante el Tercer Juzgado Civil-
Comercial, bajo expediente N° 14242-2015.

3. Evaluacion de otros procesos civiles o penales.

Ambas empresas CACl y SMS se dedican a la formacién de profesionales
en el mundo de la belleza. Asi mismo sefala que la marca SELENE usada
por el Grupo Educativo tiene un prestigio comercial de publico
conocimiento durante varios afios y de forma ininterrumpida.

La Reclamante ha realizado actos contrarios al objeto de la sociedad
perjudicandola de manera irreparable, al disponer de los derechos de sus
representadas en un acto juridico realizado consigo misma, incurriendo en
causal de anulabilidad de acto juridico.

Niega rotundamente haber hecho uso de la marca SELENE de mala fe.

Rechaza rotundamente que CACI y SMS pretendan aprovecharse
ilegitimamente del prestigio de la marca, toda vez que quien inicié las
actividades comerciales y publicitarias con la denominacién SELENE es la
sefiora Amparo Lily Cabrera Contreras, fundadora y forjadora del Grupo
Educativo, accionista de ambas empresas y madre de la Reclamante.

Menciona ademas que la institucion educativa CEOGNE SELENE creada
en el afio 1995 utilizé por primera vez la denominacién SELENE para
identificar la institucion educativa, que dirige la madre de la Reclamante,
vale decir, con mucha anterioridad al registro de la marca SELENE en el
afio 2008.
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Sefala por ello que despojarla de los dominios reclamados seria muy
gravoso para su actividad econémico empresarial.

Agrega finalmente que el Instituto Superior Tecnol6gico Privado Selene se
crea primero con el nombre de Instituto Superior Tecnolégico Privado San
José mediante Resolucion Directoral N° 005380-2003-DRELM de fecha
18 de diciembre de 2003. Ese mismo mes se reconocié su cambio de
nombre a Instituto Superior Tecnoldgico Privado Selene.

CACI tiene derechos sobre dicha denominacion muchos afios antes del
registro de la marca SELENE.

Existe una demanda de Anulacién de Acto Juridico que la Reclamante
celebrara consigo misma, referida a la Resolucién del Contrato de Cesion
de Uso de la marca SELENE, seguida bajo expediente 14242-2015 ante
el Tercer Juzgado Civil, especialidad Comercial de Lima, que se
encuentra en tramite. Asi mismo subraya que la presente solicitud esté
estrechamente vinculada al proceso judicial iniciado y de declararse
fundada su demanda el titular de dominio tendria derecho al uso del
dominio SELENE hasta el mes de diciembre de 2017.

m) Los medios probatorios ofrecidos por el Titular del Dominio son los

siguientes:

- Copia del acta de sesién de Directorio de fecha 14 de diciembre de
2006, que acredita la decisién de optar por lineamientos publicitarios.

- Copia de los contratos de cesion de uso de la marca SELENE a favor
de la Titular del dominio y otras empresas.

- Copia del acta de sesion de Directorio de fecha 26 de agosto de 2016,
que acredita la revocacién del mandato de la Reclamante como Gerente
General.

- Impresién del Reporte Judicial del expediente N° 14242-2015 a fin de
acreditar que se encuentra en tramite.

- Impresién de la ficha RUC de SUNAT de CEOGNE SELENE, para
acreditar la antigiiedad y legalidad del uso del nombre SELENE desde
1996.

- Vigencia de Poder del representante legal de la empresa Titular del
dominio, con el objeto de acreditar que la Reclamante es accionista
mayoritaria de la misma.

- Copia de las Resoluciones Educativas a favor de CACI que reconocen a
ésta ultima como propietaria del Instituto Superior Tecnolégico Privado
SELENE desde el afio 2003.
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6. NORMAS DE APLICACION A LA PRESENTE CONTROVERSIA

El Experto, en aplicacion de lo dispuesto por el Reglamento, procedera a analizar la
presente controversia teniendo en consideracion lo siguiente:

a) La Politica de soluci6n de controversias en materia de nombres de dominio
delegados bajo el ccTLD.Pe,

b) El Reglamento de la Politica de Solucién de Controversias, y

c) Normas generales y principios generales del derecho aplicables.

Conforme a lo dispuesto en el acapite 1 inciso a) del articulo 1 de la Politica, las
circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la
transferencia del dominio al Reclamante son las siguientes:

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusion
con respecto a:
a. Marcas registradas en el Peru, sobre las que el Reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Peru.
c. Nombres de personas naturales o seudénimos reconocidos publicamente en

el Peru.

d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del
Peru.

e. Nombres registrados en Registros Publicos del Periu de instituciones
privadas.

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos
respecto del nombre de dominio; y

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
El examen de estas tres circunstancias tendra como efectos establecer la cancelacion

del registro o la transmisién de la titularidad del nombre de dominio en cuestion.

para tener una conviccion sobre el mejor derecho del titular del dominio o del 1
reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas, a efectos de determinar si se
debe ordenar la transferencia del nombre de dominio.

. s " ) i o dl
Como puede apreciarse del texto invocado, se deben examinar las tres circunstancias /j(y
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7. CUESTIONES PREVIAS

7.1. CONSIDERANDOS
7.1.1 De la naturaleza y extension del derecho de marca registrada.

Conforme lo analiza el profesor Enrique Bardales (Expediente N° 001-2011-CRC /
caso Infocusco Tours Service EIRL / Peri Cusco Andino Tours ) “ (...)la marca es un
signo que permite a su titular diferenciar sus productos o prestaciones de servicios
respecto a los productos o prestaciones de servicios de terceros. Esto nos permite
concluir que la marca tiene como esencia, ejercer fines diferenciadores.

En afiadidura, el titular de una marca, posee un derecho de uso exclusivo que se
manifiesta en dos niveles, el primero asociado al derecho de exclusiva positivo y el
segundo, referido al derecho de exclusiva negativo. El primero de ellos, se basa,
entre otros, en los actos de disposicidn y uso efectivo del signo, los cuales aluden a
los derechos del titular a usarlo como medio diferenciador de sus productos en el
mercado, a transferirlo a titulo oneroso o gratuito y/o a celebrar contratos de licencia
de uso De otro lado, el segundo, implica la posibilidad real de oponer — en sentido
lato - su derecho contra solicitudes o derechos obtenidos sobre elementos de
naturaleza equivalente y, por excepcion, contra otros signos no equivalentes que de
modo expreso se encuentren enunciados en nuestro sistema normativo y por reglas
privadas aceptadas voluntariamente por las partes, que pudieran afectar su
distintividad(...).”

En este sentido, es importante determinar hasta donde llegan los derechos del titular
de una marca en estos procesos, los que en principio, se encuentran regulados por
las normas del régimen de propiedad industrial vigentes y presentan determinadas
caracteristicas que es preciso enunciar.

A decir del catedratico Bardales “(...) El primer elemento delimitador es el
componente territorial; en efecto, respetando la soberania de cada pais, el derecho
concedido se encuentra relacionado a un espacio geografico determinado y en
consecuencia, su uso es autorizado Unicamente dentro del mismo. El segundo
elemento delimitador es el aspecto temporal, este limite es preciso y permite que se
identifique la vigencia del derecho con claridad meridiana. La norma que regula la
extensién en el tiempo del derecho es clara al precisar su duracién y adicionalmente
presenta la posibilidad de renovar el derecho de modo indefinido. El tercer aspecto |
delimitador se encuentra asociado a la conexién competitiva y se aprecia en cada
caso en concreto, analizando la naturaleza de los productos y prestaciones de
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servicios de modo tal que el resultado va mas alla de la inclusién en alguna clase de
la clasificacion internacional.

Estos limites poseen excepciones que se encuentran precisadas en las normas
vigentes para el régimen de propiedad industrial y en los convenios internacionales.

Lo precedentemente mencionado hace referencia al derecho de marcas respecto a
elementos de naturaleza juridica equivalentes; sin embargo, resulta preciso indicar
que existen dos tipos de excepciones que determinan una extension adicional del
derecho frente a elementos de distinta naturaleza juridica.

En efecto, una de ellas es la que se contempla en cuerpos normativos diferentes,
cuya vigencia se debe a un mandato de naturaleza legal que extiende la amplitud del
derecho contra elementos especificos de caracteristicas y funciones distintas. Un
ejemplo de ello es lo dispuesto por el articulo 9 de la Ley General de Sociedades del
Peru, que determina que esta prohibido el uso como razén social, de un elemento de
la propiedad industrial debidamente protegido; inclusive en dicha norma se establece
la via procesal y el juez competente para resolver estos conflictos.

En el mismo sentido, la otra excepcion estd asociada a la proteccion ampliada del
derecho de marca, aceptado por acuerdo voluntario de una parte que somete sus
relaciones juridicas a la aplicacién de normas de naturaleza privada y la solucion de
las controversias que se deriven de ella. En este supuesto, se encuentra el titular de
un nombre de dominio que acepta someterse a determinadas reglas como la Politica
de Solucién de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el
ccTLD.Pe, y el Reglamento de la Politica de Solucién de Controversias.

En ese orden de ideas, resulta aplicable extender el derecho de marcas al ambito de
la resoluciéon de controversias en materia de nombres de dominio en mérito a las
normas privadas precedentemente enunciadas, en lo que fuera estrictamente
pertinente y sin desnaturalizar el derecho concedido en mérito a su registro y sin
atentar contra las normas de orden publico (...)".

7.1.2 Competencia del Cibertribunal Peruano

El Centro de Resolucion de Controversias del Cibertribunal Peruano (CRC) en virtud
de la acreditacién recibida por el Administrador de los nombres de dominio en el Peru
y en concordancia con la Politica de solucion de controversias entre marcas
registradas y nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (la Politica) y su
Reglamento, vigente desde el afio 2007, es competente Unicamente para ordenar la
transferencia o cancelacion de un nombre de dominio si existe registro o uso abusivo
del mismo. Para ello, debe verificar que se cumplan los tres supuestos establecidos
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en la Politica y solo si se verifican las tres condiciones establecidas es que el Experto
a cargo de la controversia podra ordenar la Transferencia o Cancelacién del dominio.

En este sentido el CRC carece de la facultad de reconocer, conceder o desconocer
derechos respecto de una marca u otro elemento de la propiedad intelectual que no
haya sido materia de pronunciamiento administrativo por la Direccion de Signos
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI).

El Experto a cargo de la Resoluciéon de la Controversia en la presente Resolucion
solo podra tomar en cuenta aquellos derechos de propiedad intelectual reconocidos
por la autoridad competente y aquellos supuestos expresamente sefialados en la
Politica que legitiman al Reclamante.

El Experto a cargo de la presente controversia tampoco es competente para
pronunciarse sobre la existencia 0 no de actos de competencia desleal, ni para
pronunciarse sobre si los contenidos de una pagina web que se identifica con el
nombre de dominio reclamado constituyen un acto de competencia desleal

8. ANALISIS DEL CASO
8.1 Identidad o similitud entre las marcas registradas y el nombre de dominio.

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo
establecido en la regulacion vigente descrita mas arriba, proceda estimar la peticién de
la Reclamante es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el
punto de crear confusién con respecto de una marca de productos o servicios
registrada en Peru y sobre la que la Reclamante tiene derechos.

Se requiere, por tanto, que la Reclamante ostente derechos sobre una marca con
efectos en el Per(. Pues bien, en el presente procedimiento, la Reclamante ha
adjuntado como prueba que es titular de la marca SELENE vy logotipo en el Peru para
distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial con certificado N° 50399
ante la Direccion de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Constatada la existencia de dicho derecho de exclusiva a favor de la Reclamante,
debe examinarse a continuacion si el nombre de dominio en disputa es idéntico o
similar, hasta el punto de crear confusién, con la marca sobre la que la Reclamante
ostenta tales derechos.

El Experto, al analizar si existe identidad o similitud entre la marca registrada por la
Reclamante y el nombre de dominio en disputa concluye que si existe similitud en
grado de confusién entre éstos. Y es que el nombre de dominio esta constituido por
una combinacién de caracteres que resulta idéntico a la marca SELENE, por lo que
resulta evidente el riesgo de confusion entre ambos términos y resulta perjudicial para
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los consumidores conduciendo a éstos a error en cuanto al origen empresarial de los
productos y/o servicios bajo ese nombre de dominio.

Por lo tanto, el Experto concluye que se verifica la primera circunstancia bajo analisis.

6.2. El solicitante del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos
respecto del nombre de dominio.

La segunda de las circunstancias necesarias para que proceda la estimacion de las
pretensiones de la Reclamante es que el Titular del dominio no tenga derechos o
intereses legitimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Asi las cosas, parece imponer la normativa la acreditacién de un hecho negativo, lo
cual devendria en si mismo imposible. Por ello debe considerarse suficiente a efectos
de lo prescrito por el Reglamento, que la Reclamante, con los medios de prueba que
tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el Titular del dominio carece
de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren en
principio, la ausencia de derechos o intereses legitimos por parte del Titular del
dominio, le corresponde a éste, en la contestacién a la demanda, demostrar la
tenencia de derechos o intereses legitimos.

1. Analizando este supuesto el titular del dominio ha mencionado a fin de acreditar su
legitimo interés que:

a) La Reclamante registré la marca SELENE en el afio 2008 y suscribié contratos
de Cesion de Uso de dicha marca desde el mes de junio de 2008 hasta el 31 de
diciembre de 2017 con varias empresas del grupo familiar, entre ellas la actual
titular del dominio, a cambio de una regalia pactada.

b) La Reclamante es principal accionista de la sociedad titular del dominio
reclamado y sefiala que acredita dicha afirmacién con la Vigencia de Poder del
actual representante legal de la Sociedad. Al respecto el Experto debe mencionar
que la Vigencia de Poder expedida por la Superintendencia Nacional de los
Registros Publicos de Lima no es el medio idéneo para acreditar quien es
accionista de una Sociedad Andénima, en dicho documento se verifica que la
Reclamante fue socia fundadora de la sociedad unicamente.

c) Que el referido contrato de licencia de marca con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2017 fue resuelto unilateralmente por la Reclamante quien suscribié
la Resolucion del contrato con fecha 17 de agosto de 2015, firmando dicho |
documento también en representacion del Titular del dominio en vista a que enf
dicha época era la Gerente General de la compaiiia.
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d) La Reclamante ha realizado actos contrarios al objeto de la sociedad
perjudicandola de manera irreparable, al disponer de los derechos de sus
representadas en un acto juridico realizado consigo misma, incurriendo en causal
de anulabilidad de acto juridico.

e) Existe una demanda de Anulacién de Acto Juridico que la Reclamante
celebrara consigo misma, referida a la Resolucion del Contrato por Mutuo Acuerdo
de fecha 17 de agosto de 2015, seguida bajo expediente 14242-2015 ante el
Tercer Juzgado Civil, especialidad Comercial de Lima, que se encuentra en
tramite. Asi mismo subraya que la presente solicitud esta estrechamente
vinculada al proceso judicial iniciado y de declararse fundada su demanda el titular
de dominio tendria derecho al uso del dominio SELENE hasta el mes de diciembre
de 2017.

2. El Experto ha verificado que quien registré originalmente el dominio en disputa fue
la sociedad Servicios Multiples SAC con fecha 24 de octubre de 2008 y a dicha
fecha tenia legitimo interés en su registro toda vez que poseia licencia de uso de la
marca SELENE en virtud al contrato de cesién de uso celebrado con la
Reclamante, el mismo que se celebré con todas las empresas que han interpuesto
la demanda de Anulacién de Acto Juridico a que se hace referencia en el acapite
precedente.

Sin embargo, dado que a la fecha de interposicién de la presente solicitud ya se
habia producido la transferencia de titularidad del dominio a favor de Centro de
Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC (CACI), el Experto debe analizar
este segundo supuesto en relacién al actual Titular del dominio reclamado.

3. En atencién a las alegaciones del titular del nombre de dominio el Experto advierte
que la existencia de un contrato de licencia de uso de marca a favor de CACI
acredita un legitimo interés en el uso del dominio reclamado, sin embargo,
conforme lo reconocen las partes en el proceso existe un contrato que resolvié el
contrato de otorgamiento de licencia de la marca SELENE de fecha 17 de agosto
de 2015.

A mayor abundamiento, sostiene el titular del dominio que con otras empresas ha
interpuesto una demanda de Anulacién de Acto Juridico referida al contrato
denominado “Renovacién de contrato de cesiéon de derechos de uso de la marca
SELENE, seguida bajo expediente 14242-2015 ante el Tercer Juzgado Civil,
especialidad Comercial de Lima, que se encuentra en tramite.

existencia de un proceso judicial que cuestiona la validez del contrato antes

Por lo tanto esta acreditado en autos y no ha sido negado por las partes, la 7%/
mencionado y al no existir hasta la fecha de emision de esta Resolucion un

b
$/
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pronunciamiento definitivo de la autoridad judicial sobre esta pretension procesal, el
contrato que resolvio la Renovacién del contrato de cesién de derechos de uso de
la marca SELENE tiene plena validez legal, por lo tanto, la titular del dominio no
posee la licencia de uso de la marca SELENE desde el mes de agosto de 2015.

. De otra parte el Titular del dominio alega que el uso del vocablo SELENE se realiza
desde mucho antes que este fuera registrado como marca, que desde el afio 2003
funciona el Instituto Superior Tecnolégico Privado SELENE, y lo acredita con copia
de la Resolucién Directoral N°005525-2003-DRELM de fecha 30 de diciembre de
2003, que obra en el expediente. Es a partir de dicha fecha que el Ministerio de
Educacion reconocié el cambio de nombre de dicho instituto tecnoldégico cuya
denominacién inicial fue Instituto Superior Tecnolégico Privado San José.

Sobre este particular, el Experto debe reiterar que no es competencia del CRC
reconocer derechos de propiedad intelectual en base al uso de un signo en el
mercado, tal andlisis es competencia exclusiva de la Comisién de Signos Distintivos
del INDECOPI. Sin embargo, el Experto debe manifestar que ha digitado el dominio
en disputa y ha visualizado que este redirecciona al nombre de dominio
selene.edu.pe y se visualiza lo siguiente en la web:
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En las vistas de la pagina web que se visualiza digitando el dominio en disputa
se aprecia que se publicita la denominacion MODABELL de Amparo Cabrera y
se menciona en sus primeras paginas que el servicio educativo y de formacién
es brindado por el Instituto Superior Tecnolégico Selene, que como obra en el
expediente fue autorizado mediante Resolucién N° 005525-2003-DRELM y que
seguin Resolucion N 05380-2003-DRELM se reconoce de propiedad de Centro
de Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC.

Copia de dichas Resoluciones Administrativas se presentaron como medios
probatorios, han sido aceptados y no han sido objetados por la Reclamante.
En la referida pagina web también se aprecia imagenes de las referidas
resoluciones administrativas.

En tal sentido, se tiene por cierta la existencia y vigencia del Instituto Superior
Tecnolégico Selene que brinda formacién en las carreras técnicas de
Cosmética Dermatoldgica y Disefio de Modas.

Respecto del CEOGNE SELENE mencionado por el Titular del Dominio, el
Experto precisa que esa siglas corresponden a un Centro de Educacién
Ocupacional de Gestion No Estatal, denominacién que ya no se utiliza
conforme a la normativa vigente y ha sido reemplazada por los Centros de
Educacion Técnico Productivo (CETPRO). No obra en el expediente
informacién suficiente que acredite que su gestion o titularidad corresponda al
Titular del Dominio.

En base a lo antes expuesto el Experto considera que no se ha creado conviccién
respecto del segundo supuesto bajo analisis. Ello en virtud a que existe el Instituto
Tecnolégico Superior Selene autorizado desde el afio 2003 por el Ministerio de
Educacién que brinda formacién en dos carreras técnicas,en tal sentido el Titular del
Dominio ha acreditado tener un legitimo interés en la utilizacién del nombre de dominio
reclamado.

Sin perjuicio de ello, el Experto considera pertinente mencionar que obra en autos
copia de la Resolucion N° 1219-2016/TPI-INDECOPI expedida por la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que confirma la Resolucién de primera
instancia de fecha 23 de noviembre de 2015 de la Comision de Signos Distintivos que
otorgd diversas medidas cautelares en favor de la Reclamante, entre ellas el cese de
uso de la marca SELENE. Al existir vigentes estas medidas cautelares dictadas por la
autoridad administrativa competente deben continuar siendo acatadas segun ha sido
dispuesto, pues mantienen su vigencia hasta que se ponga fin al procedimiento-
administrativo en el que se dictaron.
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6.3 .El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

La tercera de las circunstancias que ha de concurrir para que se estimen las
pretensiones de la Reclamante es la existencia de mala fe en el uso o registro del
nombre de dominio en disputa.

A efectos de entender y determinar qué debe entenderse por mala fe, el Experto
considera que debe desarrollarse una breve explicaciéon del principio de la buena fe
como fue citado en el Exp. 003-2010-CRC/América Movil Peri SAC vs Telefonica
Moéviles SA.

6.3.1 La buena fe.

Como es plenamente conocido, el derecho comparado y la doctrina nacional coinciden
en considerar a la buena fe como un principio general del derecho, sin embargo, dicho
concepto es entendido también como un estandar juridico o modelo de conducta a
seguir, es decir, un patrén deseable que no sélo debe ser reconocido como positivo,
sino que efectivamente debe ser plasmado en la realidad practica.

Este principio de la buena fe, sustenta el accionar de los sujetos de derecho en el
contexto de sus relaciones interpersonales y juridicas, de modo tal que se puede
sostener validamente, que la buena fe inspira tanto al ordenamiento juridico, como a
las normas que lo componen, y a la sociedad en general.

En ese sentido, puede entenderse que la buena fe constituye la certeza o conviccion
que determinada practica o accionar, no generaran un perjuicio a un tercero, ni
vulneran una disposicién legal, situaciéon que permite sefialar que la buena fe presenta
una doble dimension.

La primera dimensién se encuentra asociada al hecho que una conducta que se rige o
basa en la buena fe, cumple y respeta las reglas de conducta establecidas por nuestro
ordenamiento legal. De otro lado, la segunda dimensién a la que hacemos referencia,
alude a la intencionalidad del agente, es decir, a la conciencia o ignorancia de dicho
agente en que su accionar pueda o no causar un dafio real o potencial al interés de un
tercero, que se encuentre debidamente tutelado por el derecho.

En este contexto, la buena fe sera considerada como un principio de observancia
general para cualquier relacion juridica o personal, que implica un importante grado de
exigencia basado en una conducta leal y honesta. De este modo, no cabe duda que la
buena fe va de la mano con figuras de gran relevancia, tales como la segurida
juridica en el trafico mercantil.
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Al aplicar lo antes mencionado, al contexto del caso que nos ocupa, debe quedar claro
gue los signos distintivos como las marcas y los nombres de dominio, contribuyen de
manera significativa a que el consumidor pueda reconocer el origen empresarial que
corresponde a ellos, motivo por el cual debe asegurarse su transparencia, tanto al
momento de solicitar estos signos, como al momento de utilizarlos, toda vez que ello
permitird un beneficio no sélo de los empresarios que compiten entre si, sino
fundamentalmente de los consumidores y usuarios de los bienes y servicios de los que
se trate.

En contraposicion al concepto del principio de la buena fe, se ha desarrollado el
criterio de la mala fe, el cual alude al hecho de obtener resultados favorables, tales
como derechos, basados en procedimientos faltos de veracidad o dolosamente
concebidos y, sobre todo, con la intencién de actuar en provecho propio, a sabiendas
que se genera un perjuicio del interés ajeno, lo cual evidentemente es sancionable.

En ese sentido, actuar de mala fe equivale a defraudar la ley, esto es, actuar de modo
tal que se tenga plena conciencia que se vulnera una disposicién legal o contractual,
causando un perjuicio injusto o ilegal a un tercero.

Un tema de gran relevancia para el caso que nos ocupa, alude a la carga de la prueba
de la mala fe, lo cual alude a determinar si quien alega la existencia de mala fe por
parte de un tercero, debe probar de modo adecuado dicho hecho, o si por el contrario,
la carga de la prueba debe invertirse, trayendo como consecuencia que quien ha sido
acusado de actuar con mala fe, debe acreditar que su conducta respeté el principio de
la buena fe.

Sobre este punto, debe quedar claro que se presume que todo comportamiento es
respetuoso de los deberes que se desprenden del principio de la buena fe, con lo cual,
quien afirme su inobservancia debe probarla, a fin que el ordenamiento decida las
consecuencias juridicas de dicho accionar basado en la mala fe. Por ello, puede
sostenerse que se presume salvo prueba en contrario, que el comportamiento de
determinado agente no ha pretendido causar dafio alguno, o violar alguna disposicion
legal.

En el contexto de una controversia entre nombres de dominio y un derecho de marca,
no cabe duda que quien ostente la titularidad del referido signo distintivo, debera
acreditar o probar que el solicitante y titular del nombre de dominio ha obrado de mala
fe.

Si bien acreditar la mala fe con la que ha actuado un tercero no es tarea facil para

quien lo alega, debe tenerse en cuenta que nuestro sistema ha determinado que
ciertas conductas generan certeza de una conducta contraria a la buena fe. \
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Dichas conductas estan referidas a las ocasiones en las que el titular de un nombre de
dominio solicité dicho signo identificador con la finalidad de transferirlo a favor de algun
reclamante que es titular de una marca similar al dominio o a favor de algun
competidor de este, a cambio de beneficios econdémicos.

Asimismo, otra conducta entendida cominmente como contraria a la buena fe, se
produce cuando quien solicita el registro de un nombre de dominio lo hace con la
finalidad de impedir o perturbar la actividad comercial de un competidor.

Finalmente, otra conducta que puede ser catalogada como contraria a la buena fe, es
la utilizacion de un nombre de dominio con la intencion de atraer a usuarios de Internet
con la finalidad de generar error y confusién en ellos respecto al origen empresarial de
los productos o servicios de los que se trate.

Por todo lo precedentemente sefialado, si bien existen diversos parametros que
permiten identificar ciertas conductas como basadas en la mala fe, lo cierto es que
dicha conducta debe acreditarse por quien la alega, sea al momento de registrar el
nombre de dominio o en su uso por parte del Titular del dominio.

6.3.2 Ahora bien, la Reclamante ha presentado un Acta de Constatacion Notarial de
fecha 23 de diciembre del afio 2015, expedida por la Notaria de Lima Maria Susana
Gutierrez Pradel. La referida Acta muestra la visualizacion del subdominio
escuela.selene.com.pe que hace referencia a una publicacion de fecha 19 de
noviembre de 2015 sobre el Grupo Educativo- Instituto de Educacién Superior Técnico
Productiva como se aprecia en las paginas siguientes:
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La presente Acta de Constatacion Notarial demuestra que el dominio reclamado
identificaba una pagina web que difundia y publicitaba los servicios de educacion y
formacién del Instituto SELENE. En la pagina de Resefa Histérica se da cuenta que la
Titular del Dominio (CACI) inicia sus actividades de formacion y educacion a través del
Instituto Selene desde hace 27 afios.

Asi mismo se reconoce la labor conjunta de la sefiora Amparo Cabrera, docente y de
la sefiora Selene Revello, la Reclamante, a quien se reconoce el mérito de disefiar el
Método Industrial por tallas, quienes unieron esfuerzos para posicionarse como el
primer Instituto Técnico en el rubro de la Moda.

En este orden de ideas, el Experto verifica que no se ha creado conviccién en él sobre
la existencia de mala fe en el registro del dominio selene.com.pe. Dado que como se
sefiala en acapites precedentes la empresa que lo registra en el afio 2008 lo hace en
virtud de la licencia de uso de la marca SELENE y con el fin de publicitar el trabajo
conjunto de la Reclamante y la sefiora Amparo Cabrera.

Con relacién a la existencia de mala fe en el uso del dominio reclamado el Experto
considera que no se ha creado conviccion de tal hecho en virtud a que el actual Titular
del Dominio en el mes de diciembre de 2015 utilizaba el dominio selene.com.pe para
publicitar las actividades de formacién y educacion del Instituto Superior Tecnolégico
SELENE, del cual es titular, y los demas Centros de capacitacion que se fueron
creando a lo largo de los afios en los cuales participaba la propia Reclamante.




CIBERTRIBUNAL PERUANO

De la verificacion realizada por el Experto se aprecia que el contenido actual de la
pagina web a la que direcciona el dominio reclamado difiere en cuanto a la forma del
contenido visualizado en el mes de noviembre de 2015, sin perjuicio de ello, el Titular
del dominio publicita los servicios del Instituto Superior Tecnolégico Privado Selene,
gue constituye el nombre de la entidad que cuenta con autorizacion de funcionamiento
del Ministerio de Educacion y se ha acreditado en el expediente que la sociedad
Centro de Asesoramiento en Confecciones Industriales SAC, ha sido reconocida como
propietaria de dicha institucién educativa.

Teniendo en cuenta lo analizado en el acapite 6.2 anterior el Experto considera que no
se ha creado conviccion sobre la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa,
Dado que el uso que se aprecia es el de publicitar los servicios del Instituto Superior
Tecnolégico Privado Selene, entidad autorizada por Resolucién Directoral N° 005525-
2003-DRELM, hecho que no ha sido desvirtuado por la Reclamante al tomar
conocimiento de la contestacién a su solicitud de resolucion de -controversias.

En tal sentido, en el analisis de este tercer supuesto el Experto no tiene conviccién
respecto de que el dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo usado de
mala fe, por lo que no se cumple con el tercer supuesto que sefiala la Politica y el
Reglamento.

Finalmente el Experto desea resaltar que no esta reconociendo la existencia de un
derecho de propiedad intelectual con mejor derecho que la marca registrada, pues,
como se ha sefalado precedentemente esto es solo competencia de la autoridad
administrativa en materia de propiedad intelectual en nuestro pais. Sin embargo, si
puede pronunciarse si encuentra elementos que acrediten que el Titular del dominio
posee algln interés legitimo en el uso del dominio en disputa.

En tal sentido al haberse creado conviccion respecto de solo uno de los supuestos
bajo analisis:

SE RESUELVE:

1. Declarar infundada la solicitud de la Reclamante y denegar la transferencia
de dominio solicitada.
2. Notificar a las partes y a la Red Cientifica Peruana la presente Decision.
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