Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio penthouses.cl
Oficio OF15604

VISTOS:

1.

Que con fecha 1 de septiembre de 2011, don VICTOR HUGO CANALES BRUNA
solicita la inscripcién del nombre de dominio penthouses.cl. Posteriormente, con
fecha 28 de septiembre de 2011, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC.
representado en calidad de contacto administrativo por dofia PAULA BENAVIDES,
solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio penthouses.cl, quedando asi
trabado el conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio OF15604 de fecha 16 de enero de 2012, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 16 de enero de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 23 de enero de
2012, a las 11:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada.

Que con fecha 23 de enero de 2012, se efectla el comparendo fijado para ese dia,
al que asisten, por una parte, don ALASTAIR DUNCAN MURPHY, quien exhibe
poder para representar al Primer Solicitante, don VICTOR HUGO CANALES
BRUNA vy, por la otra, don FRANCISCO JAVIER OJEDA ASTUDILLO, quien
comparece como agente oficioso del Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC., y acredita haber consignado el monto fijado como
honorarios provisionales por el arbitro. Llamadas las partes a conciliacion, ésta no
se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento. A su vez, se
apercibe a don FRANCISCO JAVIER OJEDA ASTUDILLO, agente oficiosos del
Segundo Solicitante, para que dentro de cinco dias hdbiles acomparie poder que le
permita actuar en representacién de GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC.

Que con fecha 30 de enero de 2012, don ALFREDO MONTANER LEWIN, en
representacion del Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC.,
cumple lo ordenado, ratificando la comparecencia y actuacion de don FRANCISCO
JAVIER OJEDA ASTUDILLO como agente oficioso en la audiencia de fijacion de
procedimiento de fecha 23 de enero de 2012.

Que con fecha 31 de enero de 2012, el Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se
certifica mediante resolucién de fecha 29 de junio de 2012.

Que con fecha 8 de febrero de 2012, don ALFREDO MONTANER LEWIN, en
representacion del Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC.,
presenta demanda de asignacién del dominio penthouses.cl, senalando que



“PENTHOUSE” es una revista masculina fundada por el sefior Bob Guccione y no
obstante que su fundador era americano, la revista se inici6 en el Reino Unido, en el
ano 1965. Hacia 1969, comenz6 a ser publicada también en los Estados Unidos. La
revista “PENTHOUSE” combina articulos de estilo de vida urbano, con fotografias
de pornografia. Dependiendo de la época, el contenido de la revista ha ido variando,
en consideracion de los intereses de sus lectores. Asi, “PENTHOUSE” entrega a
sus lectores una amplia gama de articulos e informaciones de interés masculino.

El Segundo Solicitante indica que hoy en dia, “PENTHOUSE” es una publicacion
con presencia en gran cantidad de paises del mundo, lo que se explica por el éxito
que ha alcanzado con el paso de los anos. Asimismo, GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC., la comparia que es hoy duena de la revista, ha alcanzado
niveles de crecimiento y éxito altisimos.

GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. dice que cuenta con el registro de una
familia de marcas comerciales que corresponden precisamente al signo
“PENTHOUSE”, como parte de su estrategia para proteger sus inversiones, el
nombre y goodwill asociado a su revista. Dichas marcas se encuentran registradas
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, siendo ellas las siguientes:

o “PENTHOUSE” (denominativa) Registro N® 785.511 que distingue
“perfumes, cosméticos y productos de tocador para hombres y mujeres,
incluyendo —pero no limitados- a perfumes, colonias, aguas de tocador,
aceites esenciales, productos para el cuidado de la piel, productos para
ojos y rostro, maquillaje, lapices labiales, cremas, lociones, cremas de
afeitar, desodorantes”, en clase 3.

J “PENTHOUSE” (denominativa) Registro N® 724.129 que distingue
“discos de audio digital, discos de video digital, CD Rom, cassettes y
videos”, en clase 9.

o “PENTHOUSE” (denominativa) Registro N® 724.130 que distingue
“produccidn y distribucion de programas de television; servicios; servicios
de casinos y night-club; juegos de azar y casinos online”, en clase 41.

El Segundo Solicitante indica contar también con registros de marcas en diversos
paises alrededor del mundo, entre ellos:

o “PENTHOUSE” (mixta) Registro N° 3548340, para distinguir servicios en
clase 38, en Estados Unidos.

o “PENTHOUSE” (denominativa) Registro N°? 3779465, para distinguir
servicios en clase 43, en Estados Unidos.

J “PENTHOUSE HD” (mixta) Registro N°® 3698477, para distinguir
productos de la clase 9, en Estados Unidos.



J “PENTHOUSE” (denominativa) Registro N° 008631707, para distinguir
productos de las clases 9, 16 y servicios en las clases 35, 38 y 41, en la
Union Europea.

J “PENTHOUSE” (denominativa) Registro N® 882.791, para distinguir
productos de la clase 25, en México.

o “PENTHOUSE” (denominativa) Registro N° 1.743.034, para distinguir
servicios de la clase 42, en Argentina.

El Segundo Solicitante hace presente que es titular de una familia de marcas
comerciales que corresponden precisamente a la expresién “PENTHOUSE”. Agrega
que conforme a la documentacion acompanada, las actividades de GENERAL
MEDIA INTERNATIONAL, INC. se reconocen y distinguen a nivel internacional por
la expresién “PENTHOUSE”, marca que se encuentra reproducida en el nombre de
dominio penthouses.cl en disputa.

GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. senala que es reconocida y logica la
actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les
son familiares. En este caso, estima que un usuario asociard inmediatamente el
nombre de dominio penthouses.cl a un sitio de Internet con informacién relativa a
la reconocida revista “PENTHOUSE” de su propiedad, lo que no es efectivo. Para
reforzar lo anterior, especialmente la asociacion en Internet de la expresion
“PENTHOUSE” con GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., hace presente que
ya cuenta con varios nombres de dominio, tanto chilenos como extranjeros, que
corresponden o bien se estructuran en base a dicha expresion, entre ellos los
siguientes:

L penthouse.cl
o penthouse.com
J penthousemagazine.com

Adicionalmente, destaca que GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. ya ha
demandado ante la OMPI la asignacion de los nombres de dominio
penthousepictures.com, australianpenthouse.com,
australianpenthousepets.com, penthousepersonals.com y penthouse-pet.com.
En todos los juicios antes mencionados, el panel de la OMPI ordené transferir los
dominios a GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., reconociendo el vinculo de
dicha empresa con el signo “PENTHOUSE”, la fama, notoriedad y goodwill que le
ha otorgado a dicho signo, asi como la confusién y error que se generaria entre los
usuarios de asignarse los dominios a terceros. Anade que los dominios
mencionados son sélo una muestra mas del mejor derecho que considera le asiste
al Segundo Solicitante respecto del nombre de dominio en disputa, pues se
estructuran en base a su marca registrada “PENTHOUSE”, virtualmente idéntica al
nombre de dominio en disputa: penthouses.cl.



Dice el Segundo Solicitante que en el caso de autos, el Primer Solicitante, al solicitar
el nombre de dominio penthouses.cl, podria beneficiarse de la fama y notoriedad
que ha obtenido GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. a través de los anos,
desviando a la audiencia y usuarios de Internet, que al enfrentarse al mismo,
pensaran con toda razén que pertenece al Segundo Solicitante y que a través de
éste se publicita y entrega informacién acerca de una de las mayores y mas
antiguas revistas masculinas del mundo.

Agrega el Segundo Solicitante que, como se aprecia facilmente, el Primer Solicitante
procedi6 a tomar la marca “PENTHOUSE”, de GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC., agregando simplemente una letra “S” al final de dicha
palabra, o que no altera sustancialmente el contenido de lo expresado, y que bajo
ningun punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador
suficiente.

Asimismo, el Segundo Solicitante precisa que “PENTHOUSE” es una marca
reconocida en Chile, que se encuentra asociada a GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. y que se utiliza profusamente para distinguir la conocida
revista masculina. En efecto, indica que consta en la documentacién acompanada
que la expresién “PENTHOUSE” es reconocida y asociada comunmente por los
usuarios y consumidores en general, con la revista que le pertenece al Segundo
Solicitante. Por consiguiente, los usuarios de Internet, enfrentados al dominio
penthouses.cl pensaran, con toda légica y razén, que éste contiene informacion
relativa a la revista masculina “PENTHOUSE” de GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC.

Anade el Segundo Solicitante que para reforzar lo anterior, basta efectuar la
siguiente comparacion, la cual clarifica aun mas la confusién que se producira en el
publico consumidor:

1. PENTHOUSE (marca del Segundo Solicitante)
2.  PENTHOUSE.CL (nombre de dominio del Segundo Solicitante)
3. PENTHOUSES.CL (nombre de dominio en disputa)

Como se observa y segun se expuso en los apartados anteriores, el Primer
Solicitante se limité a tomar la expresion “PENTHOUSE”, idéntica a la marca
registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y en el extranjero de
GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., y a sus nombres de dominio,
cambiandola so6lo en su composicién final, al agregar la letra “S”, lo que no puede
ser considerada un elemento diferenciador suficiente. Afade que se trata
simplemente de una letra que no permite otorgarle individualidad propia al dominio y
que, por el contario, inducira a error y engafno a los usuarios de Internet y publico
consumidor en general, quienes podrian asociar el dominio en disputa con el
Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., que por lo demas
ya es duefia de un dominio casi idéntico, penthouse.cl. De esta manera, el dominio
penthouses.cl en disputa aparece como un riesgo de confusion entre los usuarios



de la red global Internet, que podrian asociarlo a GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. y a sus marcas, que gozan de fama y prestigio a nivel
internacional.

El Segundo Solicitante dice que es importante senalar que el articulo 14 del
Reglamento dispone expresamente que “Sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros’. Estima que es importante
rescatar lo sefalado en la sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio
promain.cl, en la cual se concluyd que se procedia a asignar el nombre de dominio
en disputa a: “...la parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de erechos
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido
nombre de dominio en disputa.”

Expone ademas el Segundo Solicitante que cualquier persona enfrentada al dominio
en disputa, errbneamente podria pensar que se trata de un sitio Web con
informacion relativa a la revista masculina, y los productos y servicios asociados a
ésta, de GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., siempre vinculdndolo a la
revista “PENTHOUSE”.

Hace presente GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., que la funcién basica de
todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar
correctamente a cada usuario de Internet, funcién que en caso de ser otorgado el
dominio en disputa al Primer Solicitante, no se estaria cumpliendo. Por consiguiente,
sostiene que corresponde rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del
nombre de dominio penthouses.cl ya que, de lo contrario, se permitird que un
tercero haga uso de una marca comercial de propiedad de GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC., que estd debidamente registrada ante el INAPI y que es
reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaria a una
inevitable confusién de los mismos.

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos afios
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relacion con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
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 comunicacién ofrece, tales como paginas
Web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre
de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, “NOKIA”, “'SONY” o “TOYOTA”
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.



Indica GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. que, como consecuencia del
radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario
ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma,
el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes
propuestas de resolucion de los mismos. En este sentido, cabe sefialar que en
Derecho Comparado, asi como la uniforme jurisprudencia de nuestro pais en los
ultimos anos, se ha efectuado una inmediata y I6gica relacién entre los nombres de
dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten
propdsitos y caracteristicas de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es
posible sostener que los nombres de dominio, ademas de la funcién técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos
bienes o servicios que se ofrecen via Internet, facilitando asi el comercio e
intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusién con respecto a
ellos. Por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de
publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos,
fortaleciéndose de este modo la marca.

Conforme a lo senalado, los conflictos por asignacién de nombres de dominio deben
ser resueltos, entre otros criterios, en atencion a la titularidad de registros marcarios
para el signo pedido como nombre de dominio. Pues bien, GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. cuenta con una familia de registros marcarios y una serie de
nombres de dominio que corresponden, o bien se estructuran en base a la
denominacion  “PENTHOUSE”. Como se sefnalo, GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. ya es titular de la marca registrada “PENTHOUSE” para
distinguir su conocida revista masculina, y otros productos asociados a ella, marca
que goza de fama y notoriedad y que se utiliza profusamente en el mercado e
Internet.

Por lo tanto, el Segundo Solicitante indica que resulta evidente que el nombre de
dominio en conflicto es de gran interés para GENERAL MEDIA INTERNATIONAL,
INC., toda vez que en manos de un tercero constituye un claro riesgo de error y
confusion entre los usuarios de la red global Internet.

Por otro lado, sefala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afo 2000,
entr6 en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “E/
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.”
Agrega el Segundo Solicitante que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor
autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades
participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones



profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que
establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
enganosamente 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.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual sefiala que la inscripcién de un
nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o
enganosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.”

En el caso particular de autos, el nombre de dominio solicitado reproduce la marca
“PENTHOUSE” de GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., agregando una letra
“S”, lo que en caso alguno permite dotarla de individualidad, cuestién que
evidentemente inducira a error en los usuarios. En sintesis, el criterio que reconoce
la relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho
universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicacion a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este
caso, dado que GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. es titular de una familia
de registros marcarios vigentes para el signo “PENTHOUSE”, virtualmente idéntico
al nombre de dominio en disputa.

GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. reitera que tiene un interés legitimo, real
y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. Agrega que como consta de los
documentos acompanados, ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de
sus productos bajo la prestigiosa marca “PENTHOUSE”. De esta forma, estima que
gueda fehacientemente acreditado que la solicitud competitiva de GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. obedece a su interés legitimo de identificar y proteger el
NOMBRE de su revista y los productos y servicios asociados a esta en Internet.
Anade que ha posicionado a lo largo de los afos y mediante grandes esfuerzos su
marca “PENTHOUSE” como una de las mas prestigiosas y de mayor calidad en su
rubro.

Sostiene el Segundo Solicitante que es aplicable el criterio de la notoriedad del
signo pedido, ya que dicha teoria postula que el titular de un nombre de dominio
debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. De
acuerdo a lo expuesto, de la aplicacién de este criterio resulta forzoso concluir que
es GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. quien tiene mejor derecho sobre el
nombre de dominio penthouses.cl, ya que el signo “PENTHOUSE”, identifica a la



conocida revista masculina y a los productos relacionados con ésta. Por lo tanto,
corresponde la aplicacion de este principio a la resolucion del conflicto suscitado en
estos autos y asignar el nombre de dominio penthouses.cl a GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC.

El Segundo Solicitante cita ademas el criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, el cual se refiere a que tendrd un mejor derecho sobre el
nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, la parte que
efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. Pues bien, GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. tiene registrado el signo “PENTHOUSE” ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial y en el extranjero, signo con el que distingue a
nivel internacional su prestigiosa revista, ofreciendo ademas una serie de productos
de merchandising vinculados con ésta, lo que le ha permitido posicionar el concepto
de “PENTHOUSE” entre los consumidores, dotdndolo de fama reconocimiento y
good-will. En conclusion, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. efectiva y
realmente utiliza el término “PENTHOUSE”, por lo que los usuarios ya identifican y
asocian dicha expresion con el Segundo Solicitante.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la
Identidad, el cual 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 o0 muy similar al mismo. En razén de lo anterior, dice que el
nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC., ya que es titular de la marca “PENTHOUSE”, la que se
utiliza para distinguir a la famosa y prestigiosa revista masculina PENTHOUSE vy
otros productos asociados a dicha marca. Por ultimo, el Segundo Solicitante hace
presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en
el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl, en
el cual se senala: “El criterio de la identidad sefala que el nombre de dominio en
disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo..”

Ademas, el Segundo Solicitante sefala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union 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 reproduccion, 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 como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion
de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta.” Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la
marca “PENTHOUSE” de GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., han de
protegerse especialmente por los paises miembros de la Unién, toda vez que de su
explotacion no autorizada deriva, por un lado, en la dilucién del poder distintivo



intrinseco de dichas marcas y por otro, en 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. El Segundo Solicitante reitera que de otorgarse el nombre
de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarian dicho
nombre a él o deducirian légicamente que se trata de un sitio de su propiedad,
incurriendo en un error y causando confusion ya que el Primer Solicitante en nada
se relaciona con GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC.

Ademas, anade el Segundo Solicitante, que el articulo 10 bis del Convenio de Paris,
sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1)  “Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2)  “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  “En particular deberan prohibirse:

a) “Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

c) “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

El Segundo Solicitante sefala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a
un tercero, el publico asociara dicho nombre a GENERAL MEDIA INTERNATIONAL,
INC., o deducira l6gicamente que se trata de un sitio de su propiedad o que se
encuentran en uso previa autorizacion o licencia de dicha empresa, incurriendo en
error y confusion.

Otro elemento a considerar, indica el Segundo Solicitante, es que la expresién
“PENTHOUSE” que identifica a la reconocida revista masculina publicada vy
comercializada por GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. en el mercado, se
utiliza efectivamente en Internet. Al respecto, dice que basta ingresar al sitio Web
www.penthousemagazine.com, como para apreciarse un uso efectivo y recurrente
de la expresion “PENTHOUSE” para distinguirse en el mercado internacional.

De acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes



indicados; la titularidad de una familia de registros marcarios en Chile y el extranjero
para el signo PENTHOUSE, la fama y notoriedad de éstos, la vinculacion de esas
marcas con GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. y los productos que ofrece
en el mercado internacional, asi como también la titularidad de nombres de dominio
afines, el Segundo Solicitante considera que es él el titular del mejor derecho para la
asignacion del nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias, y existiendo
dos solicitudes vélidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo
dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalizaciéon y a los
plazos de interposicion de las mismas, s6lo cabe abocarse a los criterios y politicas
de soluciéon de conflictos de asignacion de nombres de dominio, concluyéndose
necesariamente en el mejor derecho de GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC.
sobre el signo en disputa. Asimismo, teniendo en cuenta que los nombres de
dominio son la herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de dicha red, la asignacién del dominio penthouses.cl al Primer Solicitante de
autos, constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y
consumidor. Dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacién de NIC
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y
competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables
proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de GENERAL
MEDIA INTERNATIONAL, INC.

Que con fecha 8 de marzo de 2012, hace su presentacion don ALASTAIR DUNCAN
MURPHY, en representacion del Primer Solicitante, don VICTOR HUGO CANALES
BRUNA, sefialando que su area de negocios es el Inmobiliario, y dentro de éste
tiene un area que se especializa en “Penthouses”, lo cual es un término universal
para un departamento de ultimo piso. Indica que no compite con las areas de
negocio de GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. El Primer Solicitante indica
que el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile dice:

“La inscripcién de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes:

a. “Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b.  “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

c.  “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”
En cuanto a la letra b) del articulo 22 del Reglamento, el Primer Solicitante indica

que INVERSIONES Y SERVICIOS RAMAVI SPA es una corredora de propiedades
que se especializa en propiedades exclusivas, por lo que claramente tendria
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10.

derechos e intereses legitimos con respecto al nombre del dominio en conflicto.
Sefala don VICTOR HUGO CANALES BRUNA que el Reglamento dice ademas:

a. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos
a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio,

b.  “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre
de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte
del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

c. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

d. “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o
a cualquier otro lugar en linea, creando confusion con la marca del
reclamante.

En relacién a lo anterior, el Primer Solicitante dice que ninguna de las circunstancias
descritas corresponde al uso que le ha dado al dominio penthouses.cl.

Que con fecha 29 de junio de 2012 se provee la presentacién hecha con fecha 8 de
febrero de 2012 por don ALFREDO MONTANER LEWIN, en representacion del
Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., y con fecha 8 de
marzo de 2012 por don ALASTAIR DUNCAN MURPHY, en representacion del
Primer Solicitante, don VICTOR HUGO CANALES BRUNA, resolucion que es
notificada a las partes por correo electronico.

Que con fecha 9 de julio de 2012, dofia MARIA JOSEFINA MORA ARIAS, en
representacion del Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC.,
presente un escrito sefalando que resulta importante destacar el hecho de que,
habiendo vencido el plazo comun conferido a las partes para presentar argumentos
de mejor derecho, s6lo GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. ha defendido
sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentacién
respectiva. Partiendo de esta base, es preciso hacer presente que el criterio “first
come, first served”, en el cual se podria haber fundamentado la defensa del Primer
Solicitante, no es absoluto e incluso, cada vez con mas fuerza, tanto la doctrina
como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de ditima ratio,
aplicandolo s6lo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho
sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos,
GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. ha presentado en tiempo y forma los
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argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio
penthouses.cl.

Agrega el Segundo Solicitante que de lo contrario, no se entenderia lo sefialado en
el articulo 10 del Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio que establece
un plazo de 30 dias para que “eventuales interesados tomen conocimiento y, si se
estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de
dominio”. Lo anterior se ve corroborado por el articulo 14 del mismo cuerpo
reglamentario que establece en su parrafo primero que “sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes...” sin
distinguir si dicha obligacion corresponde al primer o segundo solicitante.

Anade GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. que de este modo, y tal como se
sefala en la sentencia de asignacién de nombre de dominio todochile.cl, una vez
que se genera el conflicto de asignacion de nombres de dominio, los solicitantes se
deben encontrar en una situacién de igualdad, y sobre esa base se debe analizar
cual de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

El Segundo Solicitante dice que considerando lo anteriormente sefalado en relacion
al criterio “first come, first served” y la nula argumentacion del Primer Solicitante
acerca de sus supuestos intereses respecto del dominio en disputa, es posible
concluir que la asignacion del mismo debe recaer en GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. quien si ha aportado debidamente al proceso los
argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre
el nombre de dominio penthouses.cl.

GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. argumenta que, en sintesis, tanto la
doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio “first come,
first served” es un principio de “ultima ratio”, vale decir, que su aplicacién solo tiene
cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignacion respecto de un
determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes
se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una
demuestre poseer sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante
la imposibilidad de determinar a cual de ellas se ha de asignar el dominio en
definitiva, se opta finalmente por asignarlo a aquella parte que primero lo solicité.
Ello no ocurre en el caso de autos, y sostiene el que el mejor derecho del Segundo
Solicitante se encuentra debidamente acreditado con la documentacion
acompafada en estos autos. En virtud de lo anterior, considera que resulta evidente
que quien tiene un interés legitimo sobre el nombre de dominio en disputa es
GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. , y que la inactividad del Primer
Solicitante da cuenta de su total desinterés y desvinculacién con el mismo.

El Segundo Solicitante sostiene que este criterio ha quedado plasmado en la
jurisprudencia del ramo e indica que en el fallo recaido en el juicio por el nombre de
dominio losbrujos.cl dictado con fecha 18 de octubre de 2011, se establecit en el
considerando tercero: “Que adicionalmente a las importantes razones ya
expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos
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preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha
manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sancion procesal
que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento
procesal tales como; el articulo 201 del Cédigo de Procedimiento Civil que declara la
desercion del apelante que no comparece dentro de plazo; el articulo 435 del mismo
Cadigo, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que,
citada por el acreedor que no tiene titulo ejecutivo, no comparece; y, por ultimo, los
articulos 693 y 695 del cuerpo normativo sefalado, relativos a Juicio de Cuentas, en
que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser
formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término,
se tendra por aprobada.” Asimismo, en el cuarto considerando se indica: “Que el
primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido
posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede
atribuirsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del
procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria ni siquiera el patrocinio
de un abogado para proseqguir la secuela del juicio y, ademas, de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posicion juridica no
importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.”

El Segundo Solicitante reitera que el vinculo y mejor derecho que a GENERAL
MEDIA INTERNATIONAL, INC. le asiste respecto del nombre de dominio
penthouses.cl, se encuentra ampliamente acreditado en este procedimiento,
puesto que en la demanda de mejor derecho presentada por él se da cuenta de los
argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse
al Segundo Solicitante. Como es posible concluir de dichos argumentos, asi como
de los documentos acompafiados en estos autos, GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. es titular de derechos marcarios previos para la expresion
“PENTHOUSE”, marca que goza de un amplio reconocimiento en el mercado y gran
poder de recordacion entre los consumidores a nivel internacional.

En resumen, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. senala tener un interés
real, concreto y legitimo respecto del nombre de dominio de autos, y considera que
sin lugar a dudas configura un derecho mejor respecto del mismo. Afade que en
este caso se debe considerar que el nombre de dominio reproduce una expresion
que es marca comercial del Segundo Solicitante, que es profusamente utilizada,
reconocida y que goza de gran fama y goodwill asociado, por lo que es del todo
l6gico que GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. quiera proteger su marca
comercial de terceros y de usos que puedan menoscabar su reputacion y alto
prestigio.

GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. sostiene que siendo su marca
“PENTHOUSE”, una marca famosa a nivel internacional, incluso, aunque no ha
sido acreditada, una eventual diversidad de rubros seria irrelevante, y el usuario de
Internet y consumidor necesariamente asociaria el dominio penthouses.cl, a la
legitima duefa de la marca “PENTHOUSE”.

En resumen, el Segundo Solicitante indica que es necesario tener en cuenta que en
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11.

12.

el caso de autos nos encontramos ante:

a) Un nombre de dominio (penthouses.cl) que simplemente reproduce un
signo que ha sido protegido por GENERAL MEDIA INTERNATIONAL,
INC. como marca y nombre de dominio (“PENTHOUSE” vy
penthouse.cl) y que, por ende, es inductivo a error y engafo para los
usuarios de Internet.

b)  Un Primer Solicitante que no ha acreditado vinculacién alguna con el
nombre de dominio pedido. En efecto, no consta en estos autos ningun
antecedente que dé cuenta de su supuesto derecho o interés en el
nombre de dominio solicitado.

GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. reitera que una solicitud de registro de
nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante la
misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre,
marca comercial u otra designaciéon o signo distintivo—, por estar reproducido,
incluido o de alguna forma aludido en el nombre de dominio disputado de manera
que éstos sean confundibles, y en especial si el solicitante no acredita a su vez
derechos o intereses legitimos pertinentes. En este caso, indica que el Primer
Solicitante no ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno —preexistente a su
solicitud para el nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o
aludido en aquel. En efecto, el Primer Solicitante no compareci6 a la audiencia de
conciliacion y fijacion de bases, asi como tampoco presenté argumentos, no
obstante haber sido debidamente emplazada y notificada al efecto.

Termina el Segundo Solicitante sefialando que estima que a la hora de resolver los
conflictos por nombres de dominio, se debe tener presente, en primer término, los
argumentos y probanzas que rindan las partes en el juicio, ya que de lo contrario, se
mal utiliza el sistema de registro y se fomenta la especulacion con el mismo. En
consecuencia, en virtud de estos argumentos y los sostenidos en su demanda de
mejor derecho, considera que se encuentra acreditado que quien tiene mejor
derecho a la asignacion del nombre de dominio penthouses.cl, es GENERAL
MEDIA INTERNATIONAL, INC.

Que con fecha 3 de agosto de 2012, se provee la presentacién hecha con fecha 9
de julio de 2012 por dofia MARIA JOSEFINA MORA ARIAS, en representacién del
Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., lo que es
notificado a las partes por correo electronico.

Que con fecha 9 de agosto de 2012, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
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CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefnala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripciéon no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos vélidamente adquiridos por terceros.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron
son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, don VICTOR HUGO CANALES BRUNA, indica que su
area de negocios es el inmobiliario, siendo una corredora de bienes raices que se
especializa en propiedades exclusivas y, dentro de este rubro, especificamente en
los “penthouses”.

Que el Segundo Solicitante, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC., argumenta
que “PENTHOUSE” es una revista masculina que combina articulos de estilo de
vida urbano, con fotografias de pornografia. Sefala que dicha revista goza de una
presencia en gran cantidad de paises del mundo, alcanzado niveles de crecimiento
y de éxito altisimos.

Que a través de la documentacion acompanada por el Segundo Solicitante, y no
objetada por el Primer Solicitante, GENERAL MEDIA INTERNATIONAL, INC. ha
acreditado ser titular en Chile de la marca comercial “PENTHOUSE” registrada bajo
los N°s 785.511 para distinguir “perfumes, cosméticos y productos de tocador para
hombres y mujeres, incluyendo —pero no limitados- a perfumes, colonias, aguas de
tocador, aceites esenciales, productos para el cuidado de la piel, productos para
ojos y rostro, maquillaje, lapices labiales, cremas, lociones, cremas de afeitar,
desodorantes” de la clase 3, N° 724.129 para distinguir “discos de audio digital,
discos de video digital, CD Rom, cassettes y videos” de la clase 9 y N® 724.130 para
distinguir “produccion y distribucién de programas de televisién; servicios; servicios
de casinos y night-club; juegos de azar y casinos online” de la clase 41. El Segundo
Solicitante también ha acreditado ser titular de la marca “PENTHOUSE” en el
extranjero, en Estados Unidos, Argentina, México y la Unién Europea.

Que don VICTOR HUGO CANALES BRUNA sefiala que las expresidon inglesa
‘PENTHOUSE”, corresponde a un término universal para referirse a un
departamento de ultimo piso. Al respecto, es necesario tener presente que, si bien
la palabra “PENTHOUSE” no es una expresion reconocida por el Diccionario de la

15



10.

11.

12.

13.

Real Academia Espafnola de la Lengua, ella efectivamente es una palabra del
idioma inglés acunada alrededor del afio 1920 y adoptada por nuestro idioma para
identificar a un departamento, por lo general de lujo, ubicado en los pisos superiores
de un edificio residencial. Por consiguiente, ni la palabra “PENTHOUSE” ni su plural
“PENTHOUSES” corresponden a expresiones inventadas por alguna de las partes
en este juicio, habiéndose acufada la palabra “PENTHOUSE” con anterioridad a la
existencia de la revista del mismo nombre que publica el Segundo Solicitante, y
siendo ella hoy un término de uso comun en nuestro pais.

Que el Primer Solicitante hace presente que es una corredora de propiedades, por
lo que no compite con las areas de negocio de GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. Al respecto, es necesario sefalar que en uso de sus
facultades de arbitro arbitrador, este sentenciador ha efectuado una inspeccion
personal de la pagina Web que opera bajo el dominio penthouses.cl en conflicto y
ha podido constatar que dicho sitio es usado para presentar y promocionar los
servicios de CITY SEARCH PROPIEDADES, una corredora de bienes raices
dedicada a las ventas, compras, tasaciones, arriendos y asesorias inmobiliarias,
siendo el Primer Solicitante, don VICTOR HUGO CANALES BRUNA, uno de los
integrantes de su equipo de trabajo. Asimismo, puede apreciarse del sitio
mencionado que una de las areas de negocio de la corredora de propiedades se
refiere a los “Penthouses y Departamentos con Jardin”, corrobordndose de esta
forma lo indicado por el Primer Solicitante en relacion al uso que le dan al nombre
de dominio en conflicto.

Que por consiguiente, la expresién “PENTHOUSES” es utilizada por el Primer
Solicitante en su sentido natural y obvio, como un genérico que describe un tipo de
departamento de lujo ubicado en el piso superior de un edificio de departamentos.

Que, asimismo, resulta evidente que don VICTOR HUGO CANALES BRUNA le esta
dando un uso legitimo al dominio penthouses.cl, utilizando el genérico para
describir uno de los tipos de propiedades que ofrece a través de su empresa.

Que teniendo en cuenta lo anterior, puede concluirse que los rubros de las partes en
este juicio arbitral efectivamente serian distintos y no relacionados, puesto que por
un lado don VICTOR HUGO CANALES BRUNA utiliza el dominio en conflicto para
promocionar servicios de corretaje de bienes raices y, por el otro, GENERAL MEDIA
INTERNATIONAL, INC. usa la expresion “PENTHOUSE” para distinguir una revista
pornogréfica y servicios relacionados. En consecuencia, este arbitro no ve cémo
podrian ser inducidos los usuarios de Internet o consumidores en general a error o
confusion si el dominio penthouses.cl de autos le es asignado al Primer Solicitante.

Que, a mayor abundamiento, don VICTOR HUGO CANALES BRUNA pidi6 el
nombre de dominio en litigio en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el
principio “first come, first served”, principio que sumado a los otros antecedentes
mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al
dominio penthouses.cl.
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14. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

15. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos
valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia
y equidad, es que este arbitro ha llegado a la conviccién de que a don VICTOR
HUGO CANALES BRUNA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio penthouses.cl al Primer Solicitante, don VICTOR HUGO
CANALES BRUNA, RUT N¢ 7.775.594-2.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofa Alicia Medel Acufa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 8 de octubre de 2012.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acuna
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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