PLAYBOYCHILE.CL

Santiago, diecisiete de Abril de dos mil seis.-

VISTOS:
I PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 5 de septiembre de 2005, fue entregada al Juez Arbitro la
carpeta Oficio NIC OF05072/2005, denominada “Arbitraje dominio playboychile.cl”, en la
cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicé al suscrito su designacion como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacién con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacién fue notificada al Juez Arbitro por carta y
via e-mail con fecha 31 de agosto de 2005. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del
expediente arbitral.

Que por carta de fecha 5 de septiembre de 2005 dirigida a NIC Chile, atencién
dona Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito
manifestd su disposiciébn y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempenarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacién y
fijacion de procedimiento para el dia 14 de septiembre de 2005 a las 11:45 horas, en
calle Agustinas N® 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Regién Metropolitana.
La citada carta y resolucién rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la
empresa de correos que acreditan la notificacién por carta certificada de la misma a las
partes, rolan a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

1.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, don Ignacio Agustin Navarrete Carmona,
cédula nacional de identidad N® 13.257.629-7, con domicilio en calle Carlos Justiniano
N? 1139, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Teléfono: 8-4185469, e-mail:
aaa@uvir.net, en caracter de demandado y; la sociedad Playboy Enterprises
International Inc. (Rep. Sargent y Krahn), RUT N°® 79.713.300-0-5, domiciliada para
estos efectos en Avenida Andrés Bello N° 2711, oficia 1701, comuna de Las Condes,
ciudad de Santiago, Teléfono: 3683500, e-mail: ccc@weekmark.cl, eee@weekmark.cl,
bbb@weekmark.cl, en caracter de demandante.




1.3.- Comparendo de conciliacion y fijacion de procedimiento.

Con fecha 14 de septiembre del afio dos mil cinco, siendo las 11:45 horas, se
llevo a efecto el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con
asistencia de don Juan Francisco Reyes Taha, como agente oficioso de la sociedad
Playboy Enterprises International Inc., de don Ignacio Agustin Navarrete Carmona
y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordé el
procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral y se llamo a conciliacién, la que no se
produjo. También se designdé como actuario de la causa al abogado don Cristébal
Torrealba Del Rio. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes
asistentes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del
referido comparendo de conciliacién. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 afs. 14
del expediente arbitral.

.4.- Periodo de discusion.

1.4.1.- Demanda: De fs. 15 a fs. 27 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Playboy Enterprises International Inc., representada para tales efectos por don
Juan Francisco Reyes Taha, dedujo en contra de don Ignacio Agustin Navarrete
Carmona, con el objeto que la asignacion del nombre de dominio “playboychile.cl”
recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que
dice relacién, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas
de Derecho:

- Que su representada nacié en Diciembre de ano 1953, creando una revista con un
tiraje inicial de 70.000 ejemplares, teniendo en la actualidad un tiraje de 3.300.000
ejemplares solo en los Estados Unidos de Norteamérica.

- Que la revista “Playboy” fue una de las primeras revistas en publicarse a través de
Internet, lo que ocurri6 el afio 1994. Asi las cosas, en el ario 2000, el sitio playboy.com
facturaba la suma de 18,8 millones de délares a través de suscripciones y ventas de
diversos productos relacionados con sus marcas.

- Que si bien el mercado de la revista “Playboy” es de escaso prestigio en el mundo
editorial, esta revista ha sabido utilizar la publicidad que le otorga el perfil de sus
lectores, asi, el afio 2000 el 53% de los usuarios tenia entre 18 y 34 afos de edad y un
64% de sus visitantes ganaban mas de US$ 50.000, ingresos considerados medio —
alto dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que la hacia ser muy interesante
para los distintos avisadores del mundo publicitario.

- Que por otra parte, la estrategia online de Playboy no es otra que un
reposicionamiento de su marca en Internet, para llegar a formar una compafia
multimedia alrededor de la imagen de marca mas poderosa del mundo. En tal sentido,
en la actualidad la empresa se ha diversificado de tal manera que cuenta no solo con la



revista, sino que ademas con television por cable y satelital, ventas de musica y video,
siendo la presencia en Internet esencial para este reposicionamiento de la empresa.

- Que su representada es la legitima creadora de la marca “Playboy”, contando con 37
marcas inscritas ante el Departamento de Propiedad Industrial en Chile y mas de 1500
registros marcarios en todo el mundo, y de 1200 gTLDs que contiene la marca
“Playboy” y 437 ccTLDs con la misma circunstancia, estando ademas registrada la
citada marca en casi todos los paises del planeta.

- Que resulta un hecho publico y notorio la marca “Playboy” de propiedad de Playboy
Enterprises International Inc. Debiendo aplicarse ademés en este caso el criterio de la
titularidad de la marca comercial para el signo pedido como nombre de dominio,
principio recogido por nuestra jurisprudencia como asimismo reconocido en la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) desarrollada por
la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (ICANN), y recogido
ademas en el propio Reglamento de NIC Chile y en el Convenio de Paris promulgado
en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.4.2.- Traslado y tramite evacuado en rebeldia: A fs. 214 de autos figura la
resolucion que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirié traslado a la
demandada por el término de diez dias habiles y se tuvo por acomparados los
documentos con citacion de la contraria por igual término. Los certificados de la
empresa de correos que acreditan la notificacién por correo certificado de dicha
resolucion a las partes, rolan a fs. 215y a fs. 216 de autos.

Por resolucién de fecha 8 de noviembre de 2005, y que rola a fs. 217 de autos,
se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera
conferido a fs. 214 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacién por correo certificado de dicha resolucién a las partes,
rolan a fs. 218 y a fs. 219 de autos.

.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 8 de noviembre de
2005, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “playboychile.cl”.- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta en los certificados
de la empresa de correos que rolan a fs. 215y a fs. 216 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompand con
citacion, en su escrito de demanda que rola a fs. 15 de autos, entre otros, los siguientes
documentos probatorios no objetados por la contraria: i) Fotocopia de los titulos de los
siguientes registros marcarios: a) Registro N°? 581.017 “PLAYBQOY TV”, de fecha 22 de
enero de 2001, para distinguir los productos de la clase 41; b) Registro N° 584.657
“PLAYBOY”, de fecha 16 de abril de 2001, para distinguir los productos de la clase 16;
c) Registro N° 613.269 “PLAYBOY”, de fecha 16 de abril de 2001, para distinguir los
productos de la clase 18; d) Registro N2 618.897 “PLAYBOY”, de fecha 12 de marzo de




2002, para distinguir los productos de la clase 28; e) Registro N° 624.162 “PLAYBOY”,
de fecha 12 de junio de 2002, para distinguir los servicios de la clase 38, 41 y 42; f)
Registro N? 625.838 “PLAYBOY”, de fecha 12 de junio de 2002, para distinguir
Establecimiento Industrial para las clases 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 34 y; g) Registro N®
673.120 “PLAYBOY”, de fecha 06 de octubre de 2003, para distinguir los productos de
la clase 10; ii) Listado de la marca “PLAYBOY” inscrita en el mundo; iii) Copia de la
sentencia dictada con fecha 4 de mayo del afo 2.005, por el Tribunal Arbitral de
propiedad Industrial relativa a la marca “PLAYBOY SABOR DE LIBERTAD”; iv) Dos
ejemplares de la revista “PLAYBOY”.

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindi6é prueba
documental.

1.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citacion para oir sentencia.

Por resolucion de fecha 29 de noviembre del afio 2.005, y atendido el hecho que
no existian diligencias pendientes, se cité a las partes para oir sentencia. El tribunal no
decreté medidas para mejor resolver. La referida resolucion rola a fs. 220 del
expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 221 y a fs.
222 de autos.

Il PARTE CONSIDERATIVA

1.-  Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de
solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de
dominio “playboychile.cl”.

2.- Que en este proceso arbitral, don Ignacio Agustin Navarrete Carmona, ha
tenido el caracter de parte demandada y la sociedad Playboy Enterprises Inc. ha
tenido el caracter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha
correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus
derechos son de mayor jerarquia que los de su contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la
misma, que: i) Que su representada nacié en Diciembre de afno 1953, creando una
revista con un tiraje inicial de 70.000 ejemplares, teniendo en la actualidad un tiraje de
3.300.000 ejemplares solo en los Estados Unidos de Norteamérica; ii) Que la revista
“Playboy” fue una de las primeras revistas en publicarse a través de Internet, o que



ocurrié el ano 1994. Asi las cosas, en el afo 2000, el sitio playboy.com facturaba la
suma de 18,8 millones de dolares a través de suscripciones y ventas de diversos
productos relacionados con sus marca; iii) Que si bien el mercado de la revista
“Playboy” es de escaso prestigio en el mundo editorial, esta revista ha sabido utilizar la
publicidad que le otorga el perfil de sus lectores, asi, el afno 2000 el 53% de los usuarios
tenia entre 18 y 34 anos de edad y un 64% de sus visitantes ganaban mas de US$
50.000, ingresos considerados medio — alto dentro de los Estados Unidos de
Norteamérica, lo que la hacia ser muy interesante para los distintos avisadores del
mundo publicitario: iv) Que por otra parte, la estrategia online de Playboy no es otra que
un reposicionamiento de su marca en Internet, para llegar a formar una compania
multimedia alrededor de la imagen de marca mas poderosa del mundo. En tal sentido,
en la actualidad la empresa se ha diversificado de tal manera que cuenta no solo con la
revista, sino que ademas con television por cable y satelital, ventas de musica y video,
siendo la presencia en Internet esencial para este reposicionamiento de la empresa; v)
Que su representada es la legitima creadora de la marca “Playboy”, contando con 37
marcas inscritas ante el Departamento de Propiedad Industrial en Chile y mas de 1500
registros marcarios en todo el mundo, y de 1200 gTLDs que contiene la marca
“Playboy” y 437 ccTLDs con la misma circunstancia, estando ademas registrada la
citada marca en casi todos los paises del planeta; vi) Que resulta un hecho publico y
notorio la marca “Playboy” de propiedad de Playboy Enterprises International Inc.
debiendo aplicarse ademas en este caso el criterio de la titularidad de la marca
comercial para el signo pedido como nombre de dominio, principio recogido por nuestra
jurisprudencia como asimismo reconocido en la Politica Uniforme de Resoluciéon de
Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) desarrollada por la Corporacién de
Nombres y Numeros Asignados a Internet (ICANN), y recogido ademas en el propio
Reglamento de NIC Chile y en el Convenio de Paris promulgado en Chile mediante el
Decreto N? 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.- Que la parte demandante acomparné documentos probatorios en estos autos
con citacion, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador, que el actor es una empresa titular en Chile de la marca “PLAYBOY”, en
las clases 16, 18, 25, 38, 41 y 42.

5.- Que en este juicio arbitral, la parte demandada no ha contestado la
demanda ni ha acomparnado prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la
prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de
su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento juridico la buena fe se
presume y el silencio del demandado se mira como negacion o rechazo de lo expuesto
por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervencion del demandado para
los fines sefalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda
el derecho o interés invocado. A criterio de este tribunal, la pasividad del demandado en
este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya
que su aplicacion se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no
acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o
intereses de igual valor o que merecen igual proteccion juridica.



6.- Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la
inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacion dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

7.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad “Playboy Enterprises Inc.” (Rep. Sargent & Krahn) tiene un
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “playboychile.cl”, por cuanto es
titular de la marca comercial “PLAYBOY” para distinguir los citados productos de las
clases ya especificadas, lo que hace aplicable en la especie, el criterio de “titularidad de
registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio” .

Il PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo |, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “playboychile.cl” a la compania Playboy
Enterprises Inc. (Rep. Sargent y Krahn) , RUT N 79.713.300-0;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular;

3- Notifiquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y
electrénico y, remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal y
suscrita por este y por don Cristobal Torrealba del Rio, quien la autoriza como actuario
de la causa.



