Ref. sentencia conflicto fiestaplayboy.cl

Partes: DIEGO MAURICIO SAN MARTIN VELASCO
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., Rep. por Sargent & Krahn

Santiago, dieciséis de octubre de 2009
VISTOS:

1.- Oficio OF10586, de fecha 13 de Abril de 2009, de fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita
como arbitro para la resolucién del conflicto por asignacion del nombre de dominio
fiestaplayboy.cl, suscitado entre DIEGO MAURICIO SAN MARTIN VELASCO, RUT: 15.419.180-1,
domiciliado en Damian Navarro 308, Pefiaflor, Pefiaflor y PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., RUT: 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn, domiciliado en
Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacidn a una audiencia de conciliacién y/o
fijacién del procedimiento de fojas 5 y su correspondiente notificaciéon de fojas 6y 7.

3.- Personeria, patrocinio, poder, delegacién de poder y fotocopia de la patente de abogado
presentado por el segundo solicitante, que constan de fojas 8 a 18.

4.- Acta de fojas 19, en que consta la realizacion de la audiencia decretada en autos, con la sola
comparecencia del segundo solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliacidn,
procediéndose derechamente a la fijacidn del procedimiento arbitral.

5.- Alegacion de mejor derecho del primer solicitante de fojas 20 en que solicita le sea
asignado el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos hecho y de
derecho: Sostiene que es productor de eventos y que el dominio en disputa forma parte de
una familia de dominios que tienen en comun el término “playboy”, a los efectos de
presentarlos y proponerlos para un evento a la misma marca Playboy y sus representantes en
Chile, atendido que no estaban inscritos. Agrega que es comun registrar nombres de dominio
para las diversas actividades que realizan para las empresas, a las que les presentan proyectos
para su aprobacidn y ejecucion.

Agrega que con el registro se buscaba presentarles un evento de fidelizacidon de la marca y de
sus clientes, en el cual se realizaria por primera vez en Chile un evento similar a los realizados
en la mansién Playboy, en donde ademas de presentarle entretencién a los invitados se
buscaria hacer un sistema en que la revista fuese el ancla, desde sus inicios hasta hoy.

Por esto es que se inscribieron 3 diferentes nombres de dominio, para que el cliente fuese
quien eligiese la opcién mas adecuada.

Si este proyecto no era aprobado, el nombre de dominio quedaria guardado tal como los otros
gue estan bajo la inscripcidn del primer solicitante.

Sefiala que debido a la alta carga de trabajo que ha tenido este afio, no ha podido comunicarse
con los encargados de eventos de Playboy y presentarles este proyecto una vez que sea
planificado y estructurado como el primer solicitante lo tiene pensado.

El primer solicitante finaliza su presentacién agregando que en relacién con el conflicto con la
parte Sargent & Krahn Procuradores Inter Nacionales de Patents y Marcas Ltda, representada
por dofia Paula Benavides, desea ponerse a disposicién para remediar este conflicto por el
nombre de dominio fiestaplayboy.cl y también por los otros dos nombres de dominio inscritos,
esperando los comentarios del segundo solicitante sobre este escrito y formas de resolverlo.



6.- Demanda de alegacidn de mejor derecho, presentada por el segundo solicitante a fojas 23.
Para fundar su mejor derecho, hace un breve repaso por la historia de Playboy, sefialando que
fue esta revista de entretenimiento para adultos fue fundada en 1953, por Hugh Hefner. En
esta no solo aparecian desnudos, por cuanto su creador eligié a buenos fotégrafos y afamados
periodistas, que aseguraban la calidad de los textos. En un afio la revista habia alcanzado una
tirada de 100.000 ejemplares. En 1956 su revista vendia 600.000 ejemplares al mes. A
comienzos de la década de los setenta, Playboy llegaba a uno de cada cinco varones
norteamericanos. Luego de 50 afios de vida, ésta es una revista de culto, que ha organizado
durante este afo varias subastas de manuscritos, ilustraciones, fotografias, pinturas y otros
objetos que formaban parte de los archivos de Playboy. Asi las cosas, Playboy es una de las
marcas mas conocidas internacionalmente, siendo publicada mensualmente, conteniendo
fotografias y una serie de articulos acerca de moda, productos de consumo, opiniones politicas
y también libros de algunos escritores. Ademds, esta revista incorpora entrevistas a diversas
personalidades como Fidel Castro, Malcom X, Jean-Paul Sartre, entre otros.

Sefiala que ademas, es propietaria de un canal de television, y publicita y comercializa sus
productos y servicios a través de Internet y radios. Ademas, existe ropa, arte e incluso celulares
con la marca Playboy, siendo titular de varias mansiones y hasta un Casino en Las Vegas. Si
bien Playboy estd dirigida para jovenes de entre 18 y 35 afios, varias encuestas sefialan que un
40% de sus suscriptores son mujeres. Esta revista tiene una circulacién que supera las 3
millones de copias al mes. Agrega que dentro de las actividades que buscan publicitar las
actividades de la revista Playboy estan una serie de eventos realizados en diversos lugares del
mundo conocidos como “Fiesta Playboy”. La mansidn Playboy es usada frecuentemente para la
realizacion de enormes fiestas a las que acuden las personalidades mas célebres, como
actores, deportistas, cantantes, etc. ademas de las llamadas “Conejitas de Playboy”.

Agrega que cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para
llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, registradas ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Dentro de esta familia de marcas se encuentran
aquellas que se estructuran sobre la expresion Playboy, idéntica al nombre de dominio en
disputa y expresion distintiva de las marcas y razon social del segundo solicitante, las cuales
son secundadas o antecedidas de otra expresién, pero que unida a la expresién “Playboy” son
inmediatamente asociadas al segundo solicitante. El segundo solicitante es titular de la marca
“Playboy”, expresidn distintiva sobre la que se estructura el nombre de dominio en disputa.
Agrega que el uso de esta expresion por parte de un tercero causard un grave perjuicio al
segundo solicitante.

El segundo solicitante dice que es ldgico que los usuarios de internet ingresen a los distintos
sitios de internet mediante nombres de dominio que les son familiares. Asi, un usuario
asociaria inmediatamente el nombre de dominio fiestaplayboy.cl a un sitio de internet con
informacién relativa a los productos y servicios de Playboy Enterprises International, Inc., lo
cual no es asi. Asi las cosas, el segundo solicitante cuenta con diversos nombres de dominio,
estructurados sobre el término “Playboy”.

Ahora bien, el reclamante vincula el nombre de dominio solicitado con el segundo solicitante.
Sefiala que el primer solicitante sélo se limitdé a tomar la expresidén Playboy, idéntica a la marca
registrada del segundo solicitante, la cual es reconocida en el mercado de la entretencion para
adultos y a través de internet. El nombre de dominio fiestaplayboy.cl se encuentra asociado al
segundo solicitante, no sélo porque se asocia con una marca famosa y notoria como lo es
Playboy, sino que ademas corresponde a una de las actividades que realiza el segundo
solicitante para promocionar sus productos y servicios en todo el mundo, esto es, las “Fiestas
Playboy”. Por esto, es légico creer que los usuarios de internet van a asociar el nombre de
dominio en disputa con alguna de informacion acerca de los productos y servicios del segundo
solicitante, o que el primer solicitante cuenta con el permiso del segundo solicitante. La
palabra “Fiesta” no es una tal que permita ser considerada como un elemento diferenciador
suficiente y adecuado, lo que inducird a error y engafio. Por esto es que debe rechazarse el



registro del presente nombre del dominio, por cuanto se estaria permitiendo que un tercero
haga uso de una marca comercial registrada ante el INAPI, ademas del hecho que la marca
“Playboy” estd asociada por los usuarios de internet y los consumidores al segundo solicitante.
Ahora bien, con respecto de los antecedentes de derecho, el segundo solicitante sefala que
los nombres de dominio son una “denominacién” a través de la cual un usuario de internet es
conocido y se identifica a través de la red para usar los diversos servicios que se ofrecen a
través de esta red, como las paginas web o el correo electrénico. El fin de esto es identificar a
cada usuario de internet, para que quien se identifique de una forma efectivamente
corresponda a la entidad que dice ser, con el fin de que no haya confusion.

Asi las cosas, existen diversos criterios para resolver los conflictos de asignacidon de nombres
de dominio. El primero de ellos es el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién
con los nombres de dominio. En efecto, los nombres de dominio y las marcas comparten
muchos aspectos, teniendo los primeros un rol fundamental como identificadores del origen
de los diversos bienes o servicios que se ofrecen por internet, facilitando el comercio. Ademas
son un medio de publicidad. Asi ha sido recogido por parte del derecho comparado y de la
jurisprudencia en nuestro pais, existiendo una inmediata y ldgica relacién entre los nombres
de dominio y las marcas comerciales. El segundo solicitante cuenta con varios registros
marcarios para la expresion “Playboy”, que son usados efectivamente en el mercado,
expresion sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa. Por esto es que el
nombre de dominio en disputa es de interés para el segundo solicitante. Sefiala que las marcas
comerciales buscan distinguir por medio de un signo distintivo el origen y calidad de los bienes
y servicios que se transen en el mercado real. Esta teoria es respaldada por la Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la ICANN, que
sefiala en su titulo preliminar que se va a considerar como fundamento para iniciar un
procedimiento de disputa de nombre de dominio si el nombre de dominio es confusamente
similar a una marca comercial respecto de la cual el demandante tenga derechos. Similar
criterio sigue el Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, asi como
las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP, que seialan
que en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca
comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él o cuando
se ha registrado un dominio de mala fe. En nuestro pais, estos criterios también han sido
recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, teniendo particular
importancia para el caso de autos el articulo 22. De asignarse el nombre de dominio al primer
solicitante se estaria produciendo una dilucién de la marca “Playboy”, ademas de inducir a
error a los usuarios de internet. Debido a la aceptacidn del criterio descrito, corresponde su
aplicacion al caso de autos, considerando la familia de registros marcarios con que cuenta el
segundo solicitante, y el uso que se le da en internet.

El segundo solicitante sefiala que otro de los criterios usados para resolver este tipo de
conflictos es el de la creacidn intelectual del signo. El segundo solicitante es el legitimo creador
del signo “Playboy” a contar del afio 1953, fecha de publicacién de la revista del mismo
nombre. A tal punto se ha masificado el uso de esta expresion, que hoy en dia ésta se
encuentra plenamente vinculada con el segundo solicitante, Playboy Enterprises International,
Inc. Por esto es légico que quien cred e invirtio esfuerzo y dinero en una expresion
determinada pueda ampararla de terceros que deseen aprovecharse de ella.

Otro de los criterios sefalados por el segundo solicitante en su demanda es el criterio de la
notoriedad del signo pedido, teoria que sefiala que el titular de un nombre de dominio debe
ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio, teniendo los propietarios de las
marcas notorias una especial proteccién. Esto lleva a sostener que quien tiene un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa es el segundo solicitante, por cuanto la
expresion “Playboy” identifica a Playboy Enterprises International, Inc., quien es la parte que le
ha conferido fama y prestigio a la denominacion Playboy, confusamente similar a



fiestaplayboy.cl. El caracter famoso y notorio de la expresion “Playboy” fue reconocido por el
Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial segin consta en fallo sobre solicitud de marca
“Playboy sabor de la libertad”.

El segundo solicitante menciona ademas el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial
Legitimo, segun el cual tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado el
solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos o servicios, lo cual hace que el segundo
solicitante tenga este mejor derecho debido a la familia de signos marcarios que tiene
registrados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ademas de los nombres de
dominio que se estructuran sobre el término “Playboy”, y que esta expresidn corresponde a
una de las empresas de entretenimiento mas conocidas a nivel mundial.

Sefiala que la expresién “Playboy” es efectivamente usada en internet. Basta ingresar a
google.cl y buscar la expresion “Fiesta Playboy” para apreciar que todos los resultados son
positivos y aluden al segundo solicitante. Asi, es légico que si el buscador mas famoso del
mundo asocia la expresion sobre la que se estructura el dominio en disputa al segundo
solicitante, las personas también debiesen hacer lo mismo.

Agrega que, de seguirse el Criterio de la Identidad, por medio del cual se debe asignar el
nombre de dominio en conflicto a la entidad cuya marca sea idéntica o muy similar al mismo,
se arriba a las mismas conclusiones ya sefialadas, por cuanto segun el segundo solicitante es
titular de la marca “Playboy”, que es usada efectivamente en internet y en el mercado. Este
criterio ha sido ratificado por la jurisprudencia nacional, que en fallo de 21 de mayo de 2006
sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl” sefialé que “El criterio de la identidad sefiala que
el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacidn con
el mismo...”

Cita al efecto el Convenio de Paris, publicado en el Diario Oficial en septiembre de 1991,
haciendo alusién especificamente a su articulo 6 bis, que impone el deber a los paises de la
Unidén de proteger a las marcas famosas y notorias, como es la situacién en que se encuentra
el segundo solicitante con su marca “Playboy”. De no protegerse, se produce la dilucién de la
marca en cuestion y el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos
y servicios. Cita ademas el articulo 10 bis del Convenio de Paris sobre Competencia Desleal,
que sefala que deben evitarse actos que puedan crear confusidn respecto a los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Por todo esto es obvia la confusién que se
produciria de otorgarse el nombre de dominio a un tercero que en nada se relaciona con el
segundo solicitante, por cuanto la expresién “Playboy” se relaciona con el segundo solicitante.
En el caso de autos también es aplicable lo sefialado en el articulo 8 del Convenio de Paris.
Concluye su alegacidn sefalando que por todo esto es que es el segundo solicitante quien es
titular del mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio en disputa. Agrega que de
asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, existiria una causal de error y confusion,
lo que no se condice con toda la normativa citada anteriormente, por cuanto los nombres de
dominio deben constituir el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de la red internet.

7.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante presenté prueba documental
consistente en: a) listado de registros marcarios de fojas 33 a 79, correspondientes a diversos
paises del mundo de la marca Playboy, los cuales no fueron objetados de contrario por lo que
habrd de tenérselos por establecidos; b) impresiones del sitio web: “Fiesta anual 2009 de
Playboy en Las Vegas”, netjoven.pe; c) impresion de reportaje“Playboy celebra su 50
aniversario con gran fiesta en Nueva York”, publicado en emol.com; c) Resultados de busqueda
en google.cl del término “fiesta playboy”, todos los cuales obran de fojas 80 a 86, los cuales
asimismo no fueron objetados de contrario; d) Copia de sentencia del Tribunal Arbitral de
Propiedad Industrial de 4 de mayo de 2005, en que reconoce el caracter famoso y notorio de la
expresion “Playboy sabor de la libertad”, de fojas 87 a 89; e) Copia del fallo arbitral recaido
sobre el nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl, de 21 de mayo de 2006, en que aplica el criterio
de la identidad para resolver el conflicto por asignacién de nombre de dominio, de fojas 90 a



96, f) copias de registros marcarios emanados del INAPI, de fojas 97 a 118, correspondientes a
los siguientes registros marcarios: i.- Marca Playboy, N° de solicitud 760678, de fecha 30 de
enero de 2007, concedida el 25 de julio de 2007, N° de registro 793102, clase 24C que incluye
textiles de casa, tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y
de mesa, del tipo palabra o denominacion; ii.- Marca Playboy, N° de solicitud 760677, de
30.01.2007, concedida el 25.07.2007, N° de registro 793103, clase 21C que incluye utensilios
de bar, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines y esponjas, cepillos,
materiales para la fabricacion de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en
bruto, o semielaborado, cristaleria, porcelana y loza, del tipo palabra o denominacién; iii.-
Marca Playboy, N° de solicitud 454211, de 8 de julio de 1999, concedida el 9 de septiembre de
1999, N° de registro 547607, clase 3C que incluye todos los productos de la clase, del tipo
palabra o denominacidn; iv.- Marca Playboy, N° de solicitud 554318, de 4.01.2002, concedida
el 8.03.2002, con N° de registro 624162, clase 38C que incluye servicios de agencia de prensa o
informacién, de difusién de programas hablados, radiados y televisados, de comunicaciones
por télex, fax, radiofdnicas y telecomunicaciones, de estaciones de televisién libre o por cable.
De la clase 41C que incluye servicios de esparcimiento y entretenimiento, de organizacién y
realizacion de eventos culturales, musicales y deportivos; de discoteque, boite y cabaret; de
exhibiciones cinematograficas y de video. De la clase 42C que incluye servicios de hoteles,
moteles, campings y casas de huésped; de bares, restaurantes, salones de té, cafeterias y
establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, de
agencias de viaje o de intermediarios que aseguren reservas de hoteles para viajeros, del tipo
palabra o denominacion; v.- Marca Playboy, N° de solicitud 546485, de 18.10.2001, concedida
el 18.04.2002, N° de registro 628045, de la clase 9C que incluye todos los productos de la clase,
del tipo palabra o denominacion; vi.- Marca Playboy, N° de solicitud 758108, de 10.01.2007,
concedida el 19.06.2007, con N° de registro 790358, clase 28C que incluye naipes, juegos y
juguetes, articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para
arboles de navidad, del tipo palabra o denominacién; vii.- Marca Playboy, N° de solicitud
794936, de 7.11.2007, concedida el 23.12.2007, N° de registro 813656, clase 9C que incluye
lentes para el sol, marcos o monturas oftalmicos, gafas protectoras para motociclista y para la
nieve o para esquiar, marcos, cajas, parte y accesorios para gafas, lentes de sol, lentes dpticos
y oftalmicos, tarjetas de crédito y débito codificadas magnéticamente, accesorios para
teléfonos celulares, reproductores de mp3, aparatos e instrumentos cientificos, nduticos,
geodésicos, fotograficos, cinematograficos, épticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de
control, de socorro, aparatos para la conduccién, distribucidn, aparatos para el registro,
transmisién, reproduccién del sonido o imagenes, soportes de registro magnéticos, discos
acusticos, distribuidores automdticos y mecdnicos para aparatos de previo pago, cajas
registradoras, mdaquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacién vy
ordenadores, extintores, del tipo palabra o denominacidn; viii.- Marca Playboy, N° de solicitud
613821, de 11.07.2003, concedida el 10.09.2003, N° de registro 673120, de la clase 10C que
incluye preservativos, del tipo palabra o denominacion; ix.- Marca Playboy, N° de solicitud 835,
de 29.08.2008, concedida el 22.04.2009, con N° de registro 847478, de la clase 20C que incluye
productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, cafa, junco, mimbre, cuerno,
hueso, marfil, ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas
materias o de materias plasticas, muebles, espejos, marcos para cuadros, portallaves plasticos,
espejos de mano, varillas y anillos para cortinas de ducha, cortinas de bambd, sillas de playa,
almohadas para bafio, colgadores de ropa, percheros, cierres plasticos para recipientes,
pizarras de corcho, tapones de botellas, ganchos de cortinas, cojines, hamacas, cortinas de
perlas para la decoracion, placas decorativas de pared, vitrinas, expositores, camas para
mascotas, cufias de plastico para mantener la puerta abierta, tiradores de gavetas de plastico o
madera, corcho, junco, cafia, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ambar,
madreperla, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales, pajillas para beber,
estatuillas de tela, abanicos para uso personal que no funcionen con electricidad, estatuillas de



hueso, marfil, yeso, cera o madera, archivadores, pantallas de chimeneas, fundas de tela
ajustables para muebles, dispensadores fijos de toallas que no sean de metal, marcos para
pinturas, esferas, cajas para guardar sombreros hechos de plastico, colgadores para
sombreros, percheros para sombreros, placas de identificacion que no sean de metal,
almohadas inflables, gabinetes para llaves, adornos para llaveros, buzones que no sean de
metal, revisteros, maniquies, mesas de masajes, estanterias de metal, marcos de espejos,
llaveros que no sean de metal o cuero, papeleros que no sean de metal, tapones de botellas
gue no sean de metal, placas de identificacidon para perros que no sean de metal, portallaves
gue no sean de metal, trofeos que no sean de metal, cierres para recipientes que no sean de
metal, marcos de papel para fotos, marcos de papel para cuadros, adornos para fiesta de
pldstico, cajas para mascota, cojines para mascotas, muebles para mascotas, pastilleros para
metales preciosos, estantes para plantas, base para colocar plantas, llaveros plasticos,
portallaves plasticos, etiquetas de identificacion plasticas para llaves, chapas plasticas para el
nombre, banderines plasticos, esculturas en plastico, letreros de plastico, forros plasticos para
cajas de pafiuelos desechables, casas de juegos para mascotas, figuritas de arcilla de polimero,
camas portdtiles para mascotas, jaulas portdtiles, estante para maceteros, postes para
resgufiar, cojines para asientos, barras para cortinas de duchas, anillos para cortinas de
duchas, sacos de dormir, estatuas, estantes de almacenamiento, perchero para corbatas,
estantes para toallas, perchero para toallas, percheros para paraguas, placas de muros hechas
de madera o plastico, persianas, estantes para vino, pomos de madera para puertas, letreros
de madera, trabajos artisticos (de madera, cera, yeso o plastico) , del tipo palabra o
denominacién; x.- Marca Playboy, N° de solicitud 539211, con fecha 10 de agosto de 2001,
concedida el 22 de enero de 2002, con N° de registro 618897, de la clase 25C que incluye todos
los productos de la clase, del tipo palabra o denominacidn; xi.- Marca Playboy, N° de solicitud
701547, con fecha 30.08.2005, concedida el 20.02.2006, con N° de registro 751250, clase 41C
que incluye servicios de produccidn, presentacién y entrega a través de la television y el video
a los sistemas de television por cable y sistemas de televisidn mdvil, entretenimiento en forma
de mensajes pregrabados de audio y video via telefénica, entretenimiento en forma de
programas de television en curso en el drea de entretenimiento para adultos transmitido a
través de la television, el satélite, medios inaldmbricos, el audio y el video, produccién de
exhibiciones televisivas, produccidon de programas de televisidn a través de red computacional
global, proveer un sitio en la red con contenido para adultos, extractos de peliculas
relacionados, fotografias, y otros materiales multimedia, produccion de programas de radio y
televisidn, servicios de entretenimiento por radio, del tipo palabra o denominacién; xii.- Marca
Playboy, N° de solicitud 534066, con fecha 5.07.2001, concedida el 17.12.2001, N° de registro
613269, de la clase 18C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o
denominacién; xiii.- Marca Playboy, N° de solicitud 600129, de 7.03.2003, concedida el
11.06.2003, con N° de registro 667038, clase 16C que incluye calendarios, libros, revistas y
similares, impresos y propaganda en general, impresos y publicaciones no periddicas, carteles
pintados e impresos, papeles, cartones, telas, instrumentos para labores de escritorio, dibujos,
bellas artes y ensefanza, productos de encuadernacion, pizarras, plumas, compases, tintas y
articulos colorantes para escribir, dibujar y rayar, en toda forma de preparacion, lapices de
dibujo y de escribir, carbones para dibujo, tizas y tierras de color moldeadas, acuarelas,
papeles tefiidos para calcar, del tipo mixta; xiv.- Marca Playboy, N° de solicitud 540233, con
fecha 22.08.2001, concedida el 27.03.2002, N° de registro 625838, clase 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C,
7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25C,
26C, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32N, 33N, 34C que incluye establecimiento industrial para la
elaboracion y manufactura de toda clase de productos, con exclusion de los articulos de las
clases 32 y 33, del tipo palabra o denominacién; xiv.- Marca Playboy, N° de solicitud 814806,
de 8.04.2008, concedida el 18.05.2008, con N° de registro 829881, de la clase 14C que incluye
relojes, metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de chapado no
comprendidos en otras clases, joyeria, bisuteria, piedras preciosas, relojeria e instrumentos



cronométricos, del tipo palabra o denominacién; xv.- Marca Playboy, N° de solicitud 714874,
con fecha 21.12.2005, concedida el 20.03.2006, con N° de registro 753857, de la clase 34C que
incluye tabaco en bruto o manufacturado, articulos de fumadores, cerillas, del tipo palabra o
denominacién; xvi.- Marca Playboy, N° de solicitud 501389, de 14.09.2000, concedida el
7.12.2000, con N° de registro 584657, de la clase 16C que incluye todos los productos de la
clase, del tipo mixta; xvii.- Marca Playboy Night Calls, N° de solicitud 442209, de 3.03.1999,
concedida el 27.09.1999, N° de registro 548769, clase 41C que incluye servicios de
entretenimiento, en particular presentacion de espectaculos para adultos distribuidos a través
de medios de televisidn, satélite, audio y video, del tipo palabra o denominacion; xviii.- Marca
Playboy TV, N° de solicitud 487830, de 26.05.2000, concedida el 31.10.2000, N° de registro
581017, de la clase 41C que incluye servicios de produccidn y distribucién de programas de
televisién, del tipo palabra o denominacién; xix.- Marca Playboy’s Eros Collection, N° de
solicitud 772535, con fecha 7.05.2007, concedida el 12.06.2007, N° de registro 796813, de la
clase 9C que incluye aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematrograficos, dpticos, de pesar, de medida, de sefalizacidn, de control (inspeccién), de
socorro y de ensefianza, aparatos para la conduccién, distribucién, transformacion
acumulacidn, regulacién o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmision,
reproduccion del sonido e imdgenes, soportes de registro magnéticos, discos acusticos,
distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos previo pago, cajas registradoras,
maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacion y ordenadores,
extintores, marcos, cajas, partes y accesorios incluidos en la clase para anteojos, lentes de sol,
lentes opticos y oftalmoldgicos, tarjetas de crédito y débito codificadas magnéticamente,
accesorios para teléfonos celulares, incluidos en la clase, reproductores de mp3, y accesorios
para reproductores de mp3, incluidos en la clase 9, del tipo palabra o denominacién; g)
Impresiéon de consulta a base de datos de Nic Chile de fojas 119 a 132, respecto de los
siguientes registros de nombres de dominio de titularidad de Playboy Enterprises
International: i.- playboy.cl, de 18.06.2007; ii.- clubplayboy.cl, de 4.03.2009; iii.-
internationalplayboy.cl, de 22.01.2009; iv.- missplayboy.cl, de 4.03.2009; v.-
missplayboychile.cl, de 11.12.2008; vi.- play-boy.cl, de 11.12.2008; vii.- playboychile.cl, de
10.03.2009; viii.- playboyenterprises.cl, de 7.04.2008; ix.- playboyescort.cl, de 28.07.2008; x.-
playboyfashion.cl, de 11.12.2008; 11.- playboymobile.cl, de 28.08.2008; xii.- playboystore.cl,
de 3.12.2008; xiii.- playboytv.cl, de 25.03.2008; xiv.- tvplayboy.cl, de 20.09.2007.

8.- El primer solicitante, a fojas 134, evacua traslado. Sefala que reconoce la relacidon entre
Playboy Enterprises International con “Fiesta Playboy”. Por esto es que al momento de
consultarla en la entidad reguladora de dominio en Chile deberia haber estado inscrita o
solicitada por la parte que representa a Playboy Enterprises International, lo cual no se
constatd al momento en que el primer solicitante hizo la inscripcion.

El primer solicitante sefiala que reconoce los registros marcarios de Playboy Enterprises
International, pero al momento de solicitar el nombre de dominio, que fue el dia 23 de
diciembre de 2008 a las 02:57:52 no estaba inscrita ni solicitada.

El primer solicitante reitera que sobre la titularidad de nombres de dominio no se reconoce
para fiestaplayboy.cl, por cuanto al momento de ser hacerse la consulta sobre el nombre de
dominio en cuestidn por el primer solicitante, no aparecia bajo la inscripcién de ninguna
persona natural ni alguna entidad privada.

Sefiala que la inscripcidn se hizo con el fin de una posible presentacién de eventos a la misma
marca Playboy Enterprises International, y no para ningln uso de otro tipo ya que como se
puede comprobar, el nombre de dominio fiestaplayboy.cl no esta asociada a ninguna pagina
web, estando sélo en el paso de la inscripcion.

El primer solicitante agrega que desea hacer presente la ausencia de la solicitud o inscripciéon
por la parte que actla en representacion de Playboy Enterprises International al momento en



que el primer solicitante —el sefior Diego San Martin Velasco- realizd la inscripcion del dominio
en cuestion.

Concluye su presentacion sefialando que al momento de inscribir fiestaplayboy.cl en NIC Chile
este dominio no estaba solicitado ni inscrito por ninguna persona natural ni entidad privada,
por lo mismo y segun lo especifica el Reglamento de NIC Chile, punto séptimo, que sefiala que
pueden solicitar inscripcion de nombres de dominio bajo el dominio CL las personas naturales
actualmente domiciliadas o legalmente avecindadas en Chile. Por lo mismo, la inscripcidon no
fue de mala fe, sino que para presentar posibles eventos al segundo solicitante.

Para comprobar que la inscripcidn no se realizd bajo ninglin acto de mala fe, y con el fin de
apoyar la resolucidn de este arbitraje, el segundo solicitante manifiesta su intencidon de poner
a disposicidon el nombre de dominio en disputa a la parte demandante, siempre que ésta
devuelva el costo ($ 20.170) por el nombre de dominio en cuestion, gasto en que se incurrié al
momento de inscribir el nombre de dominio que en su debido momento no se encontraba
solicitado ni inscrito y que el segundo solicitante, ejercida por el sefior Eduardo Lobos Vajovic,
en representacion de Playboy Enterprises International, se comprometa a no realizar ninguna
otra accién o costo adicional a la parte demandada y sélo pedir a cambio el dominio en
cuestion.

9.- El segundo solicitante evacua traslado, a fojas 138, sefialando que ratifica lo sefialado en la
demanda de mejor derecho, y agregando que el primer solicitante reconoce expresamente
que el nombre de dominio en disputa no es el Unico solicitado por él, sino que es una conducta
extensiva a otros dominios que se estructuran sobre las marcas comerciales del segundo
solicitante. Ademas, reconoce que el legitimo titular del nombre de dominio de autos es
Playboy Enterprises International, Inc., por cuanto estos fueron solicitados con el fin de
presentarlos y proponerlos para un evento a la misma marca Playboy. Por esto, es que sefiala
que debe considerarse el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile. El segundo solicitante
estima que se estan vulnerando los derechos de Playboy Enterprises International.

El segundo solicitante sefiala que el primero solicité el nombre de dominio en disputa para
luego ofrecerlo a su legitimo titular, esto es, al segundo solicitante. Asi, el primer solicitante
reconoce nuevamente la trayectoria del segundo solicitante y la vinculacién existente que
existe entre los consumidores, el segundo solicitante y la expresion “Playboy”, cuando habla
en su presentacidn acerca de las fiestas que se realizan en la mansion Playboy, y la
preponderancia que tendria la historia de la revista Playboy.

Ademas, cree que es grave el hecho que el demandado sefiale que es algo comun el solicitar
nombres de dominio para luego ofrecerlos a sus legitimos titulares, y que de no aprobar sus
proyectos “los dominios quedarian guardados tal como los otros que estdn bajo mi
inscripcidn”. Es grave por cuanto son ofrecimientos de supuestos proyectos en base al uso no
autorizado por parte de terceros de expresiones amparadas en base a registros marcarios, que
son usados en el mercado e internet, asociados a una empresa, en este caso a Playboy
Enterprises International. Asi, se ven vulnerados los derechos del segundo solicitante y se
induce a error y confusién a los usuarios de internet y publico en general, por cuanto
pensarian que el titular de este nombre de dominio es el segundo solicitante.

Por esto, el segundo solicitante sefiala que el nombre de dominio en disputa fue solicitado
para obtener un beneficio improcedente e ilegitimo mediante su venta, a quien tiene un
legitimo interés sobre el dominio. El hecho que el primer solicitante haya pedido otros
nombres de dominio relacionados con el Playboy da cuenta de que hay una manifiesta
intencion de apoderarse de un nombre de dominio que diga relacién con el segundo
solicitante. Cita al efecto el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile, destacando la letra a) del
mismo, sefialando que si bien esta norma regula los casos de revocacion de nombres de
dominio, debe mencionarse al principio de buena fe que es plenamente aplicable en autos.
Asi, el Unico fin del primer solicitante es lucrar a través del nombre de dominio en disputa.



Finaliza su presentacién reiterando que el primer solicitante simplemente tomé la expresion
Playboy, idéntica a la marca registrada por Playboy Enterprises International, e incorporar el
término “fiesta”, lo cual no puede considerarse como un elemento diferenciador, por cuanto
alude a una de las actividades que hace el segundo solicitante para promocionar sus servicios,
como son las “Fiestas Playboy”. En el mercado se reconocen los productos y servicios con la
expresion “Playboy” seguidas o antecedidas por otra palabra, las que unidas al concepto
“Playboy” se asocian inmediatamente al segundo solicitante, como es el caso de autos.

10.- Que a fojas 141 se cit6 a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del debate suscitado en la etapa de discusidon de estos autos se desprende que
son hechos substanciales y pertinentes, mas no controvertidos que la denominacion playboy
corresponde a la segunda solicitante, la cual ha registrado multiples marcas que son asimismo
reconocidas de contrario tanto en cuanto a su existencia como a su fama y notoriedad, por lo
gue no habra de ahondarse a este respecto en la presente sentencia arbitral.

SEGUNDO: Que siendo los nombres de dominio identificadores mnemotécnicos, coadyuvan al
funcionamiento practico de la Red, al permitir la localizacidn de los sujetos que interactian en
ella, constituyéndose en identificadores de los bienes y/o servicios o de sus productores o
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autores en su actuacién en el “tercer entorno”. Por ello les ha sido reconocido por la doctrina
una “secondary meaning” o “distintividad sobrevenida” a consecuencia de su uso y de cara a
los usuarios de la Red que hace que cada dia se les atribuya mas importancia econdmica. En el
caso de autos, la primera solicitante reconoce que registré el dominio de autos a los efectos de
ofrecerle servicios a la segunda solicitante, en la realizacién de eventos relacionados con su

marca de productos y servicios.

TERCERO: Que en atencidon a lo anterior y a la importancia adquirida por la Internet en las
estrategias de trademarketing, entendemos que la situacion de autos obedece mdas bien a un
error de apreciacién del primer solicitante, en orden a la legitimidad de registrar un nombre de
dominio que contiene una marca famosa y notoria por el solo hecho de que el mismo no se
encuentre en el registro de nombres de dominio .cl, lo cual no es efectivo por cuanto los
derechos que emanan de los registros marcarios del segundo solicitante obstan la legitimidad
de estos registros por parte de terceros. Lo contrario daria pie a usos indiscriminados o
abusivos de los nombres de dominio, que podrian causar perjuicios a quienes teniendo
legitimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por
inscripciones previas.

CUARTO: Que, atendidas las funcionalidades técnicas de la Redes imposible que subsistan dos
inscripciones sobre dominios idénticos bajo un mismo TLD, por lo cual, ante inscripciones
competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y
Derecho Comparado han sentado las bases y principios en base a los cuales habrd de
resolverse el conflicto y consolidacién del nombre de dominio en disputa. Base de estos
principios es el de “first come, first served”, aforismo técnico que recoge el tradicional
aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”. Es mas, en el caso de los nombres de
dominio “el primero que llega es el Unico servido”, salvo que concurra alguna circunstancia



qgue rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten el mejor derecho del segundo
solicitante o la mala fe del primer solicitante.

QUINTO: Que para la resolucidn de los conflictos de nombres de dominio el arbitro reviste el
caracter de arbitrador y en consecuencia habra de estar en sus resoluciones, a aquello que la
prudencia y la equidad le aconsejen, mas que al Derecho Vigente, sin perjuicio de lo cual, en
sus resoluciones no podra actuar en forma arbitraria o ilegal. En consecuencia, no serd posible
atender al argumento del primer solicitante en orden a que tiene un interés legitimo y buena
fe, por cuanto reconoce que la segunda solicitante detenta un mejor derecho a los nombres de
dominio que sefala se encuentran en disputa. Siendo asi habrd de acogerse la demanda
arbitral de la segunda solicitante, consolidando el nombre de dominio bajo su titularidad.

SEXTO: Que en todo caso, en nuestro derecho la buena fe se presume y no existen
antecedentes en autos que permitan sostener que la segunda solicitante haya obrado de mala
fe. Siendo asi, habra de resolverse que cada parte pague sus costas

DECIMO: Con lo considerado y teniendo presente ademads lo dispuesto en el Reglamento de
funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “fiestaplayboyal segundo solicitante PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL INC, ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a lo fijado en la pauta de procedimiento
arbitral.

Hecho, ejecutese por Nic Chile la presente resolucién

Resolvid

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion:

Cristian Carril Abarca Alejandro Montecinos Garcia
C.1.16.209.067-4 13.282.675-7
Cc.- dsanmartinv@hotmail.com, lorena.donoso@gmail.com, ffernandez@sargent.cl,
csaez@sargent.cl, dominios@sargent.cl, sargent@sargent.cl, cadmin@sargent.cl;

fallos@legal.nic.cl



