FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<MACHOS-TV.CL>

- ROL 7005-

Santiago, de 15 junio de 2007

VISTO

PRIMERO: Que por oficio OF07005 de fecha 2 de enero de 2007, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito
la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por las solicitud
relativa al nombre de dominio <machos-tv.cl>.

SEGUNDQ: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante Asesorias Comerciales Financieras y Técnicas B & B Limitada, Rut
77.904.040-2, contacto administrativo Miguel Bravo Canelo, Gaspar de la Barrera
3018, Santiago, Santiago y como segundo solicitante Pontificia Universidad Catdlica
de Chile Rep. Sargent & Krahn, Rut: 81.698.900-0, correos electronicos
cadmin@weekmark.cl, ssequel@weekmark.cl, contacto administrativo Sandra Seguel,
direccion postal Av. Lib. Bdo. O'higgins N°340, Santiago.

CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia lunes 15 de enero de 2007, a las 9:55 horas en la sede del
tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asisti6 don Oscar Molina Diaz, en
representacion del segundo solicitante y el Sr. Juez Arbitro, no hubo conciliacion,
acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 19, con fecha 16 de enero de 2007, se declaré abierto el Periodo
de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

SEPTIMO: Que, a fojas 20, con fecha 29 de enero de 2007, dofla Maria Luisa Valdés
Stevees, en representacion del segundo solicitante presentd escrito de mejor
derecho por la asignacion del nombre de dominio <machos-tv.cl>, por los
argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, la Pontificia Universidad Catoélica de Chile fue fundada el 21 de Junio de
1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector
Monsefior Joaquin Larrain Gandarillas, es una institucion privada con aportes
economicos del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades distribuidas en
cuatro Campus. Ademas forman parte de la Pontificia Universidad Catolica de Chile,
el canal de televisién de cobertura nacional, Canal 13, que es reconocido por la
calidad de sus programas y producciones.

b. Que, MACHOS corresponde al nombre de una teleserie que su representada exhibio
con un gran éxito durante el afio 2003. En efecto, su mandante logr6é posicionar su
marca MACHOS en el comercio gracias a un gran esfuerzo publicitario y la teleserie
obtuvo histéricos ratings de mas de 50 puntos. Mas aun, tal fue el éxito de la



teleserie MACHOS, que se transmitié en Espafia, Argentina, México, y se volvié a
transmitir en Chile el afio 2006. Por tanto la expresion y especialmente el logo gozan
de fama y notoriedad de conformidad con los parametros establecidos por el
Departamento de Propiedad Industrial.

c. Que, para proteger sus derechos de propiedad industrial, su mandante registro la
marca en las siguientes clases: MACHOS, (denominativa), Registro N° 658.669 para
distinguir productos y servicios de la clase 38, MACHOS, (mixta), Registro N° 669.029
para distinguir servicios de la clase 38, MACHOS, (mixta), Registro N° 666.855 para
distinguir todos los productos de la clase 16. La marca MACHOS de su representada se
encuentra registrada para distinguir servicios de la clase 38, dentro de los cuales se
encuentran, los servicios de comunicaciones especialmente los programas televisados
y comunicacion a través de la television.
d. Que, el nombre de dominio consiste en una “direccién electronica” o bien una
“denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se
identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios
que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como péginas web, correo
electronico, conversaciones instantaneas, etc.
e. Que, su mandante es la legitima creadora de la marca MACHOS, que corresponde
al nombre de una de las teleseries mas conocidas de la televisién nacional. La
expresion “MACHOS” corresponde al elemento determinante del nombre de dominio
en disputa “machos-tv.cl” que corresponde a la marca famosa y notoria de su
mandante. Se compone luego de un guion que separa la expresién “MACHOS” de la
expresion “TV” que corresponde a la sigla por la cual la palabra “TELEVISION” es
abreviada y reconocida. El nombre de dominio en disputa relaciona inmediatamente
la expresion “MACHOS” con la television y, por lo tanto, con la teleserie que emitid
el Canal de la Pontificia Universidad Catolica de Chile.

- MACHOS (marca registrada y famosa )

- MACHOS-TV.CL (nombre de dominio solicitado).
f. Que, la contraparte no puede desconocer que su representada es la creadora y de
la marca MACHOS, que identifica a una conocida teleserie chilena transmitida en la
television nacional e internacional, y que su mandante le ha otorgado fama y
notoriedad. Por tanto, es evidente que el asignar el dominio a la contraria le causa
un grave perjuicio a su mandante y afecta directamente los derechos marcarios
adquiridos sobre la denominacion famosa y notoria.
g. Que, en el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la
uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y ldgica
relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, los que comparten
un sinndmero de aspectos, caracteristicas y propésitos por lo que la resolucién de los
conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en
atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de
dominio.
h. Que, la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de
Dominio ICANN, en su titulo preliminar sefiala que se consideraran como fundamentos
para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “El nombre de dominio
otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.” A su vez El Informe Final
de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establece que en el
procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias tales 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 el dominio de mala fe.
i. Que, A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Articulos
20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. El criterio que reconoce la relacién
existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho




universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicacién a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este
caso, dado que su mandante es titular de la marca MACHOS precisamente en clase
38, para servicios de comunicaciones televisadas, y a la cual su representada ha
otorgado fama y notoriedad y que es plenamente idéntica al elemento sobre el cual
se estructura el nombre de dominio solicitado en autos.

j. Que, el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido postula que el titular de un
nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad
y prestigio; la aplicacion de este criterio nos obliga a concluir que su parte tiene el
mejor derecho sobre el nombre de dominio “MACHOS-TV.CL”, debido a que la marca
MACHOS distingue a una de las teleseries mas vistas de los ultimos tiempos, llegando
a ser transmitida en otros paises del mundo y retransmitida en Chile.

k. Que, el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, este principio
se refiere a que tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de
algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos
y servicios a su vez el criterio de la identidad establece que correspondera asignar el
nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro
derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo
anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que
es titular de la marca famosa y notoria “MACHOS” que es absolutamente idéntica al
elemento sobre el cual se estructura al nombre de dominio en cuestion. Que este
criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de
21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”: “El criterio de la
identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga
una mas estrecha relacion con el mismo..”.

I. Que, El Convenio de Paris, sefiala entre otras cosas en su articulo 6 bis establece
que:“Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais
lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la
reproduccidn, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca
que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida...”. Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es
el caso de “MACHOS” han de protegerse especialmente por los paises miembros de la
Unién, toda vez que de su explotacion no autorizada se deriva, por un lado la
diluciéon del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios
que no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes
perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

m. Que, Que, el articulo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre
competencia desleal, prescribe entre otro, lo siguiente: 3)En particular deberan
prohibirse:1.cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor. Por lo sefialado precedentemente es evidente la confusién que se
produciria de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se
relaciona con su representada y que es plenamente idéntico a la marca notoria y
famosa de la que ella es titular.

n. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafié con citacion
los siguientes documentos:

1. Poder Otorgado por Pontificia Universidad Catdlica de Chile a Sargent &
Krahn.

2. Copia del poder de Sargent & Krahn en su favor.

3. Fotocopia de su patente de abogado al dia.

4. Copia de los certificados de registro singularizados en el nimero 3 de lo

principal de esta presentacion.



5. Impresion de sitio web www.machos.canall3.cl

OCTAVO: Que, a fojas 38, con fecha 30 de enero de 2007, este Tribunal tiene por
presentada la demanda arbitral interpuesta por dofia Maria Luisa Valdés en
representacion del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos
correspondiente.

NOVENO: Que, a fojas 39, con fecha 31 de enero de 2007 don Miguel Eduardo Bravo
Canelo, en representacion del primer solicitante, present6 escrito de mejor derecho
por la asignacién del nombre de dominio <machos-tv.cl>, por los argumentos que
pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, Sociedad B & B Ltda.., cuenta con la cobertura legal y el mejor derecho que
le otorga ser el titular de la marca registro N° 736.886 para la marca MACHOS.CL en
la clase 35 del clasificador internacional, el cual dentro de los servicios protegidos se
encuentra, venta de productos de las clases 1 a la 34 por Internet. Este registro fue
otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante fallo de oposicion
N° 134373 de fecha 09 de Septiembre de 2005.

b. Que, su representada cuenta con los siguientes registros marcarios:

Registro N° 664.376 clase 41 de fecha 05/05/2003, para la marca MACHOS;

Solicitud N° 594.608 de fecha 14/01/2003, para la marca MACHOS; solicitud fue
aceptada por el Departamento de Propiedad Industrial mediante fallo de oposicion
N° 128723 dictado con fecha 05/03/2004, este fallo fue apelado al Tribunal de
Propiedad Industrial, por la Pontificia de la Universidad Catélica de Chile,
representada por la Sra. Maria Luisa Valdés Steeves, la cual se encuentra en autos en
relacion desde fecha 13/07/2004.

Registro N° 696.989 clase 29 de fecha 07/07/2004, para la marca MACHOS; registro
obtenido mediante fallo de oposicion del Departamento de Propiedad Industrial N°
128783 de fecha 05/03/2004, oposicién presentada por Everscrisp Snack productos de
Chile S.A. representada por el sefior Guillermo Carey Claro.

Registro N° 696.988 clase 30 de fecha 07/07/2004, para la marca MACHOS; registro
obtenido mediante fallo de oposicion del Departamento de Propiedad Industrial N°
128784 de fecha 05/03/2004, oposicién presentada por Everscrisp Snack productos de
Chile S.A. representada por el sefior Guillermo Carey Claro.

Registro N° 731.440 clase 10 de fecha 22/08/2005, para la marca MACHOS; registro
obtenido mediante fallo de oposicion del Departamento de Propiedad Industrial N°
133474 de fecha 01/07/2005, oposicién presentada por la Pontificia de la Universidad
Catélica de Chile, representada por la Sra. Maria Luisa Valdés Steeves.

c. Que, el primer solicitante acompafé los siguientes documentos como prueba de
sus asertos:

1. Mandato Especial, otorgado por la Sociedad B & B Ltda., a Miguel Eduardo Bravo
Canelo.

2. Copia del registro N° 736.886 y sus instancias administrativas.

3. Copia del fallo N° 134373

4. Copia del registro N° 664.376

5. Copia de la solicitud N° 594.608 y sus instancias administrativas.

6. Copia del fallo N° 128723

7. Copia del registro N° 685.234

8. Copia del registro N° 696.989

9. Copia del fallo N° 128783

10. Copia del registro N° 696.988

11. Copia del fallo N° 128784

12. Copia del registro N° 731.440

13. Copia del fallo N° 133474

14. Todas las copia relacionadas con solicitudes, registros y fallos, fueron obtenidos
del sitio Web www.dpi.cl, del Departamento de Propiedad Industrial.



DECIMO: Que, a fojas 42, con fecha 31 de enero de 2007 este Tribunal Arbitral tiene
por presentados los argumentos de mejor derecho por parte del segundo solicitante.
DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 43, con fecha 2 de febrero de 2007, se declara abierto
el periodo de respuestas por cinco dias habiles

DECIMOSEGUNDOQ: Que, a fojas 44, con fecha 12 de febrero de 2007, don Miguel
Eduardo Bravo Canelo, en representacion del primer solicitante, present6 escrito de
respuestas por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, en primer lugar la demandante, no fue la creadora de la expresién machos,
ya que tal como se demuestra en la informacion registrada en el DPI, ella solicito con
fecha 11 de febrero de 2003 mediante solicitud N° 597.641, la expresién MACHOS, la
cual fue rechazada por el Departamento de Propiedad Industrial, por existir el
registro N° 658.669, cuyo titular era Compafiia Chilena de Television S.A. ante lo cual
la demandante optd por adquirir el registro N° 658.669, mediante transferencia
solicitada con fecha 28-02-2003, obteniendo su titularidad con fecha 21-04-2003 y de
esta manera obtener el registro de la solicitud N° 597.641, que dio origen al registro
N° 669.029, posteriormente obtuvo el registro N° 666.855 para la clase 16.

b. Que, su representada presento la solicitud N° 594.607, con fecha 14-01-2003, para
servicios de la clase 41, la abogada sefiora Maria Luisa Valdés Steeves, solicito con
fecha 21-04-2003, los siguiente *“se rechace a registro marca, se tenga vista
expediente, tengase pte, 650903, No siendo acogida su peticion, por parte del DPIl y
otorgandole a su representada la marca solicitada, de lo anterior se desprende que,
la demandante no puede exigir un mejor derecho, para el dominio en litigio, ya que
invoca un derecho que se funda en un argumento que no es real, ser la creadora de
la marca.

c. Que, lo anterior se demuestra con el simple hecho de que, existen distintos
titulares para la misma marca en distintas clases, como por ejemplo EL MACHO para
la clase 03 registro N° 497.339, titular Jaboneria Wilson S.A., domiciliada en
Veintimilla 325 y 12 de octubre, piso 7 of. 72 w, ciudad Quito, pais Ecuador. Ademas
existe un inscripcion en el NIC del siguiente dominio: machos.cl de fecha
2006/03/12 09:35:20 GMT, solicitado por, LUITZEN AANT BEIBOER, en que la
demandante no le solicito la nulidad de la inscripcibn como lo hace ahora por la
inscripcion de mi representada.

d. Que, el derecho se encuentra establecido en el simple hecho de que todas las
solicitudes presentadas por su representada, tal como se demuestra en la
informacién ya presentada, han sido otorgadas por el Departamento de Propiedad
Industrial, otorgandole el derecho que establece la ley 19.039 de Propiedad
Industrial sobre esta materia.

DECIMOTERCERO: Que, a fojas 48, con fecha 13 de febrero de 2007, este Tribunal
tiene por presentado escrito de contestacion por parte del primer solicitante.
DECIMOCUARTO: Que, a fojas 49, con fecha 12 de febrero de 2007, don Matias
Somarriva Labra, en representacion del segundo solicitante presentd escrito de
respuestas a los planteamientos del primer solicitante por los argumentos que
pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, el primer solicitante sefiala ser titular de diversos registros marcarios
compuestos por la expresién MACHOS, para proteger diversos productos y servicios de
distintas clases, a saber, 41, 10, 29, 30, 35. Sefiala que ha solicitado el nombre de
dominio en disputa con la finalidad de contar con acceso para dar a conocer distintas
actividades y productos. Sin embargo no se entiende la vinculacion del solicitante
con la sigla “TV”, que caracteriza a la televisién, mas aun dicha expresiéon se
encuentra separada por un guién lo cual lo hace mas destacable ya que la observar
con detencién el ambito de proteccién de dicho registros de dominio se puede
constatar que ninguno de ellos guarda relacion alguna con el rubro especifico de la




televisién al cual invoca el nombre de dominio en disputa, los cuales hacen mencién
a (pescado, mermeladas o dientes artificiales).

b. Que, a diferencia de la contraparte su representada, si distingue servicios
vinculados a la television considerando los registros marcarios de su mandante, clase
38, 16 programas de television y radiodifusion y servicios de comunicaciones. Por
tanto, a diferencia de la contraria la relacion entre el nombre de dominio en disputa
y las marcas registrada por su mandante es evidente.

c. Que, a mayor abundamiento cabe destacar la fecha de los registros marcarios
presentados por la contraria los cuales son posteriores a la fecha del registro de su
mandante MACHOS. En efecto su mandante es titular del registro N° 658.669 de 30 de
julio de 1992 renovado el 25 de febrero de 2003. Tomando en cuenta que las
solicitudes fueron hechas en el periodo en que la teleserie machos gozaba de su
méaxima popularidad y esta contaba con amplia difusion en los medios de
comunicacién, por lo que la contraria no pudo haber desconocido la fama y
notoriedad de la marca MACHOS. Es més la contraria solicito el registro N° 714.329 de
la marca con el mismo logo caracteristico de la teleserie y registrado por su
mandante como marca comercial. Al ser la etiqueta idéntica a la ya registrada por su
mandante, revela de manera indudable la intencion de la contraria de intentar la
apropiacion de una marca famosa y notoria.

D. Que el segundo solicitante acompafié a su presentacién los siguientes documentos
con citacion:

1. Fotocopia de su patente profesional al dia.

2. Solicitud de Registro N° 714.3292 nombre de B &B LTDA.

DECIMOQUINTO: Que, a fojas 55, con fecha 22 de febrero de 2007, el Tribunal
Arbitral tiene por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante.
DECIMOSEXTO: Que, a fojas 56, con fecha 26 de febrero de 2007, don Miguel
Eduardo Bravo Canelo, en representacion del primer solicitante, acompafid escrito
para mejor resolver, haciendo presente lo siguiente:

a. Que, la demandante expone principalmente, y después de reconocer la existencia
de los registros marcarios de su representada que: No existiria relacién de tales
registros con la expresion en disputa MACHOS-TV.CL, es del caso sefialar que el
registro N° 664.376, correspondiente a la solicitud N° 594.607 de fecha 14 de Enero
de 2003, dentro de la cobertura otorgada, establece filmaciones en video, tal
cobertura tiene directa relacion con el dominio en discusion.

b. Que, la demandante indica que es titular de registros marcarios en la clase 38,
transcribiendo textual la cobertura otorgada respecto de esos registros, situacion que
no es negable, ya que los registros existen.

c. Que, establece como una verdad, que el registro N° 658.669 es mas antiguo que
los de su representada, pero lo que omite es que, su representada no era la titular
del registro mencionado, por lo menos al ser presentadas las primeras solicitudes de
mi representada, ya que obtuvo la titularidad con fecha 21-04-2003, lo que también
omite, es que las solicitudes presentadas en las clases 41 y 42 N°s 594.607 y 594.608
respectivamente, fueron presentadas con anterioridad a la emision de la teleserie
que menciona la demandante, fecha 14 de enero de 2003, lo tampoco indica, es que
fueron presentadas oposiciones a tales solicitudes, con anterioridad a la referida
emision, que ademas no fueron acogidas tales oposiciones, por el Departamento de
Propiedad Industrial, y que la solicitud N°594.608 fue apelada por la demandante al
Tribunal de Propiedad Industrial, el que fallo a favor de su representada, con fecha
13 de diciembre de 2006.

d. Que, tal como lo indica la demandante, no fue mencionada en la contestacién de
la demanda, por su representada, la solicitud N° 714.329, por que recién al dia 31 de
enero de 2007, el DPI, rechazo un escrito, presentado por la demandante solicitando
fuera rechazada, a lo que el DPI no accedid y le otorgo el registro a su representada,




reconociéndole el derecho a usar la marca tal como fue solicitada, lo que demuestra
gue ante la ley su representada tiene el mejor derecho sobre el dominio en cuestion.
DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 59, con fecha 28 de febrero de 2007, este Tribunal
arbitral tiene por presentado el escrito por parte del primer solicitante.
DECIMOOCTAVO: Que, a fojas 60, con fecha primero de marzo de 2007 el Tribunal
Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier
interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que
las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de
esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, por su parte, la segunda solicitante, Pontificia Universidad Catélica
de Chile, ha alegado que la expresion MACHOS corresponde al nombre de una
teleserie que su representada exhibié con un gran éxito durante el afio 2003, y luego
vendié a diversas televisores extranjeras, hecho que puede darse por acreditado por
ser publico y notorio y de conocimiento directo de este arbitro arbitrador. Asi las
cosas, y tal como ha pedido el segundo solicitante puede reconocerse a la expresién
machos el caricter de famosos y notorios dentro del ambito especifico otorgado por
el criterio de especialidad marcaria.

TERCERO: Que el segundo solicitante exhibe, como demostracién de la proteccién
industrial de la que ha dotado su programa de television las marcas comerciales:
MACHOS, (denominativa), Registro N° 658.669 para distinguir productos y servicios de
la clase 38, MACHOS, (mixta), Registro N° 669.029 para distinguir servicios de la clase
38, MACHOS, (mixta), Registro N° 666.855 para distinguir todos los productos de la
clase 16. La marca MACHOS de su representada se encuentra registrada para
distinguir servicios de la clase 38, dentro de los cuales se encuentran, los servicios de
comunicaciones especialmente los programas televisados y comunicacién a través de
la television.

CUARTO: Que, el primer solicitante ademas de haber alegado en su favor el criterio
de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de
dominio en disputa, ha sefialado como argumentos de mejor derecho adicionales, la
circunstancia de tratarse de una sociedad titular de la marca machos y machos.cl
protegidos por diversos registros marcarios: Registro N°736.886 para la marca
MACHOS.CL en la clase 35 del clasificador internacional, el cual dentro de los
servicios protegidos se encuentra, venta de productos de las clases 1 a la 34 por
Internet: Registro N° 664.376 clase 41 de fecha 05/05/2003, para la marca MACHOS;
Solicitud N° 594.608 de fecha 14/01/2003, para la marca MACHOS; solicitud aceptada
por el Departamento de Propiedad Industrial mediante fallo de oposicion N° 128723
dictado con fecha 05/03/2004, este fallo fue apelado al Tribunal de Propiedad
Industrial, por la Pontificia de la Universidad Catélica de Chile, representada por la
Sra. Maria Luisa Valdés Steeves, la cual se encuentra en autos en relacion desde
fecha 13/07/2004.

QUINTO: Que la segunda solicitante ha alegado que no obstante la existencia de
registros marcarios referidos a la marca machos por parte del primer solicitante, a
diferencia de la contraparte, sus registros marcarios distinguen servicios vinculados a
la televisién considerando los registros marcarios de su mandante, clase 38, 16



programas de television y radiodifusion y servicios de comunicaciones, sin embargo,
tal como sostuvo el primer solicitante, su marca MACHOS, registro N° 664.376,
dentro de la cobertura otorgada -CLASE 41 C-, establece FILMACIONES EN VIDEOS
ESPARCIMIENTO Y ENTRETENIMIENTOS, lo que justifica la expresion tv que se utiliza
en el dominio en disputa.

SEXTO: Que, también se ha trabado una discusion entre las partes acerca de la
antigiedad de sus respectivos registros marcarios, asunto que no es del todo
necesario esclarecer para resolver la litis, toda vez que ambos solicitantes han
acreditado poseer proteccién marcaria para la expresion machos dentro de sus
respectivas clases -principio de especialidad marcaria- y ambas corporaciones han
probado tener desde hace afos proyectos reales vinculados al nombre machos.
SEPTIMO: Que asi las cosas, respecto del primer solicitante no cabe nada méas que
presumir su buena fe, toda vez que no se acredité en autos actitud dolosa alguna, ni
tampoco inscripcion abusiva, sino mas bien al haber solicitado el nombre de dominio
machos-tv.cl su conducta aparece como consistente con la actuacion anterior de la
misma sociedad, asi como con la existencia de registros marcarios referidos a la
marca machos, asi como la defensa de su posicion juridica ante diversas instancias de
resolucién de conflictos relativas a la propiedad intelectual.

OCTAVO: Que, dadas las consideraciones antes expuestas, este tribunal estima que
el segundo solicitante no ha logrado acreditar mejor derecho, inscripcion abusiva o
aportar antecedentes que pudieran hacer presumir un uso abusivo futuro por parte
del primer solicitante del portal machos-tv.cl, por lo que ademéas de los
antecedentes serios aportados este juez se inclina por hacer prevalecer el criterio de
preferencia temporal, que debe primar cuando, como se ha dicho, los demas
solicitantes no han podido acreditar mejor derecho o algunas de las causales que
pudieran hacer no aconsejable la asignacion del dominio al primer solicitante.
NOVENO: Que es un Principio General del derecho que la buena fe se presume, de
manera gue quien desea o requiera demostrar lo contrario debe probarlo, y conforme
al mérito de autos el primer solicitante no ha aportado antecedentes que arriben a
tal conclusion.

DECIMO: Que, no se considera en este caso pueda producirse confusion entre los
consumidores y usuarios de Internet, ya que ambos solicitantes podran contar con
dominios que contengan la expresion “machos” y que les permitan desarrollar sus
actividades enmarcadas dentro de los limites dados por el uso efectivo de tal
expresion por parte de ambos solicitantes asi como por el ambito de proteccion
marcaria que cada uno posee.

UNDECIMO: Que, por ultimo, este tribunal considera aplicable en este caso el
principio de libertad de emprendimiento en materia econ6mica que reconoce la
Constituciéon Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 21, como derecho subjetivo
publico que favorece al primer solicitante, sin que este razonamiento signifique
vulnerar o desconocer el derecho de propiedad que reconoce el articulo 19 N° 24 de
la Constitucién, sobre las marcas comerciales de titularidad del segundo solicitante,
pero como se ha dicho, dentro de sus ambitos propios de proteccion de acuerdo a las
clases en que se han obtenido tales prerrogativas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y
lo sefalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el
nombre de dominio machos-tv.cl al primer solicitante Asesorias Comerciales
Financieras y Técnicas B & B Limitada, Rut 77.904.040-2.



Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3.



