10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MAT: Asignacion de nombre de dominio “enjoyatacama.cl”

Santiago, veintidds de Mayo de dos doce.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF15295 de fecha 14 de Noviembre de 2012, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“enjoyatacama.cl”; enfre Angélica Maria Leiva Riguelme y Enjoy Gestion
Limitada;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en
adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las
qgue se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que de
acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al
suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de “Arbitro
Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 14 de
Noviembre de 2011, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para convenir
las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 29 de Noviembre de
2011 a las 17:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion se notificéd
a las partes por carta certificada, y via correo electronico a los domicilios
y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacidon de normas de procedimiento se llevd a cabo el
dia 14 de Noviembre de 2011 a la hora fijada, sélo con la asistencia de la
parte de Enjoy Gestion Limitada, representada por dona Josefina Olivares
Cava, quien acreditd poder suficiente, y en ausencia de la parte de dona

Angélica Maria Leiva Riquelme;
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5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Enjoy
Gestion Limitada, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de
mejor derecho sobre el nombre de dominio enjoyatacama.cl, fundado
esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que Enjoy Gestion
Limitada es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el
mercado nacional y exfranjero, que desarrolla bajo la denominacion
“Enjoy”, sus actividades comerciales frente al publico y en el comercio
general, gozando de fama y notoriedad a nivel nacional. Que tanto en el
pais como en el exiranjero, desarrolla principalmente actividades
relacionadas con la administracion y explotacion de casinos de juego al
amparo de la Ley N° 19.995 que fija las reglas bajo las cuales deben
funcionar las salas de juego administradas por particulares; b) Que
actualmente administra, explota y representa en Chile los casinos de
juego de las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Vina del Mar, Santa
Cruz, Rinconada y Pucdn; sin perjuicio de explotar en dichos centros de
esparcimiento hoteles, restaurantes, cafeterias, centros de convenciones,
spas, hipdbdromos, centros de deportes invernales, playas lacustres, turismo
y transporte de personas, entre ofros; c) Que goza de amplio
reconocimiento en el mercado nacional y extranjero y es conocida
ampliamente por el mercado y el publico general bajo la denominacion
“Enjoy”, signo distintivo bajo el cual actua en todas sus actividades
comerciales, incluso en su razon social; d) Que ha desarrollado en los
ultimos veinte anos una politica de imagen corporativa, markefing vy
publicidad en todos los medios escritos, hablados, radiados, television
e infernet y ha invertido cuantiosos recursos en posicionar su nombre vy
marcas comerciales, tanto en el mercado nacional como extranjero; e)
Que es actualmente propietaria, titular y licenciataria de mds de 3.000
(tres mil) regqistros vigentes de marcas comerciales nacionales en servicios
y productos de todo el Clasificador de Marcas que protegen la

denominacion “Enjoy”, ademds de registros vigentes en Estados Unidos,
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Argentina, PerU y Espana, todo segin se acredita en autos; €) Que es
creadora vy ftitular de la denominacion “Enjoy” en Chile, denominacion
gue posee la calidad juridica de Privilegio Industrial de la Ley 19.039, en
calidad de Marca Comercial y que confiere a su titular, de acuerdo a lo
senalado por el articulo 19 bis d) de la citada Ley, el derecho exclusivo y
excluyente de utilizar en el trafico econdmico las diferentes marcas
comerciales para el término "Enjoy", debidamente registradas y vigentes
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial "INAPI". Ello, sin perjuicio
de ser a su vez fitular de mas de 200 nombres de dominio registrados ante
NIC Chile, entre ellos "enjoy.cl; f) Cita a su favor el Numeral 22° del
Reglamento NIC Chile que indica que una inscripcion de un nombre de
dominio se considerard abusiva cuando "el nombre de dominio sea
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 conocido", cuya norma similar se encuentra reconocida
en materia de Marcas Comerciales, particularmente las que dicen
relacion con las causales de irregistrabilidad del articulo 20 letras f), g) vy h)
de la Ley 19.039 sobre Privilegios Industriales; g) Que el nombre de dominio
solicitado por dona Angélica Leiva "enjoyatacama.cl, presenta una
similitud grdfica, fonética y conceptual con las marcas comerciales y
nombres de dominio de fitularidad de Enjoy, por lo que su solicitud tiene
por objeto evitar que terceros se apropien de su creacion industrial, de su
fama y se confunda el publico consumidor, creyendo que contrata con
Enjoy Gestion Limitada, en circunstancias que lo estaria haciendo con
dona Angélica Leiva; h) Que cabe destacar, que la jurisprudencia
nacional se ha uniformado en considerar que en el caso de las marcas
registradas, los nombres de dominio que resultan ser idénticos o
enganosamente similares a marcas registradas vulneran el derecho del
titular de la marca para utilizar la denominacion registrada de manera

exclusiva y excluyente en el frafico econdmico, por cuanto los nombres
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de dominio y las marcas comerciales cumplen un mismo fin identificador
en el mercado; i) Que su derecho sobre sus marcas comerciales
constituye un Derecho de Propiedad establecido en el arficulo 584 del
Codigo Civil y garantizado constitucionalmente en el articulo 19° NUmero
25° de la Constitucion Politica, por lo que no procede aplicar en la
especie el principio foradneo 'first come, first served", no aceptado por
nuestra doctrina ni jurisprudencia y contrario a toda légica de nuestro
ordenamiento juridico, de origen romdanico y registra; i) Que de lo anterior
no cabe sino concluir que su derechos sobre la denominacidn “Enjoy”,
adquiridos vdlidamente y con anterioridad a la solicitud de dona
Angélica Leiva, deben aplicarse a la resolucion del conflicto de autos y
prevalecer por sobre la mera expectativa y temeraria del primer
solicitante; j) Que el nombre de dominio en conflicto es un signo que
carece de distintividad, novedad y que ademds emplea un prefijo (Enjoy
Atacama) en forma integra, de manera que se produciria semejanza
fonética y grdfica con los signos registrados por ella, similitud aun mas
evidente si se considera el cardcter descriptivo de la palabra Atacama.
Que lo anterior, claramente inducird al pUblico consumidor a una serie de
errores, enganos y/o confusiones respecto al origen de los servicios y/o
productos ofrecidos; sin perjuicio de no proceder su registro por constituir
esta apropiacion del nombre Enjoy, una conducta claramente contraria
a los principios de la competencia leal y ética mercantil; k) Que los
nombres de dominio cumplen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos productos y/o servicios que se ofrecen via
internet. Que en este sentido y en presencia de marcas Notorias, como es
el caso de "“Enjoy”, el peligro de confusion del publico consumidor
respecto al origen de los servicios y/ o productos ofrecidos se torna aun
mayor, debido a que su marca es ampliamente reconocida por gran
parte de la poblacion, cuestion que inevitablemente inducird al publico

consumidor a asociar el nombre de dominio en conflicto, con sus marcas;
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) Que a mayor abundamiento, la doctrina considera que en el caso de
las marcas Notorias, se produce una excepcion al Principio de
Especialidad de las marcas "derecho exclusivo y excluyente de utilizar la
marca en el trafico econdmico de la manera en la forma en que se le ha
conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos
comerciales o industriales comprendidos en el registro”, debido a que se
puede entender, que existe error o confusion en marcas de productos o
servicios enfre los cudles no existe relacion de cobertura; m) Que la
especial proteccidon a las marcas notforias no sélo se encuentra
consagrada en nuestra legislacion nacional, sino también en el dmbito
internacional. En este sentido, cita a su favor el Art.° 6 bis del Convenio de
Paris y senala que el grado de notoriedad de la marca “Enjoy”, torna
inevitable la confusidon del publico consumidor respecto al origen de los
servicios y/o productos ofrecidos, ademds de constituir un
aprovechamiento de la notoriedad, fama y parte esencial de su marca;
n) Que la pretension de dona Angélica Leiva de ofrecer sus servicios a
través del nombre de dominio "enjoyatacama.cl' constituye un claro vy
definitivo acto de competencia desleal, por cuanto la confusion que se
produciria con su identidad comercial resulta evidente, pretendiendo el
primer solicitante aprovecharse de esta confusion del publico,
beneficidndose de la fama ajena y excelencia de la marca original
“Enjoy” en su favor, constituyendo esta prdctica una verdadera pirateria
de marca ajena y un acto especulativo, conductas desplegadas que son
confrarias a las mds elementales normas de ética mercantil y prdcticas
mercantiles honestas; N) Que teniendo presente el grado de notoriedad
de la marca "Enjoy" en el mercado nacional y las normas citadas sobre
competencia desleal, no cabe sino presumir el conocimiento previo de la
marca de su titularidad; o) Cita a su favor jurisprudencia del Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI y recientes fallos de la |. Corte de

Apelaciones de Santiago, que revocaron resoluciones arbitrales que
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asignaban dominios al primer solicitante amparados solamente en el
principio extranjero "first come, first served" y no fundaron su resolucion en
la normativa juridica que en opinidn de la |. Corte si debieron aplicar: la
buena fe y absoluto apego a las normas de étfica mercantil y
competencia leal del segundo solicitante en contraposicion a la mala fe
del primer solicitante; la falta de aplicacion de las normas especiales de
los privilegios industriales; el derecho de propiedad del art. 584 del Codigo
Civil y la CPE, que lo garantiza.

6.- La parte de Enjoy Gestion Limitada acompand a este Tribunal, para
acreditar sus alegaciones, sendas impresiones y copias de certificados de
registros a su nombre de la marca “Enjoy” y sus derivados, tanto en Chile
como en el extranjero;

7.- Porresolucion de fecha 6 de Enero de 2012, se tuvo por presentada
la demanda de mejor derecho por parte de Enjoy Gestion Limitada y por
acompanados los documentos con citacion. Habiendo transcurrido el
plazo para la presentacion del primer solicitante Angélica Maria Leiva
Riguelme sin que ello haya ocurrido, se fuvo por no presentada. De la
presentacion de Enjoy Gestion Limitada se dio traslado por el plazo de
cinco dias para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas
por el segundo solicitante;

8.- Tampoco la primer solicitante presentd dentfro del plazo mencionado
en el nUmero anterior, ningln escrito para hacer valer sus pretensiones,
como tampoco acompand pruebas en ese sentido, por lo que se le fuvo
en rebeldia durante todo el transcurso del proceso;

9.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la Ultima gestion, sin que
ninguna de las partes haya hecho otra presentacion, y en consideracion
a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes
deben acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios
probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus

reclamaciones, se omitid recibir la causa a prueba, y resolvid
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derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa
los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado la primer solicitante, ésta
ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer
sus derechos, desde el momento que no ha acompanado en estos autos
prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompanada
por la parte de Enjoy Gestion Limitada;

b) Que si bien en materia de registros de hombres de dominio se aplica
por regla general el principio de “first come, first served”, el mismo no
resulta ser una regla absoluta, menos tfratdndose de causas tramitadas en
rebeldia del primer solicitfante como es este caso. Precisamente, la
excepcion al principio se ampara entre otros, en la validacidn o
acreditacion de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal
que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las
partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen
encontrdndose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso
ello no ocurrid, desde el momento que sélo la parte de Enjoy Gestion
Limitada ha demostrado tener una legitima y vdlida pretension; y

c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresion
“Enjoy”, es un signo distinfivo y caracteristico de su autoria, de cardacter
notorio y conocido no sélo en sus propias palabras, sino fambién en el
publico en general;

11.- Que acreditado un legitimo interés o derecho del segundo
solicitante sobre la denominacién “Enjoy”, cabe entonces preguntarse si
la adicidon de la expresion “"Atacama”, hacen al nombre de dominio en
disputa una expresion substancialmente diferente en términos de

desvirtuar la validez de la pretension del segundo solicitante, en términos
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de impedir su confusion;

12- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que
precisamente la adicion de la expresion “Atacama’ por su significado, no
hace mds que describir o relacionar una indicacion geogrdfica de origen,
sin que exista una diferenciacion grafica, fonética o conceptual distinta o
relevante, lo que permite crearse la conviccidén de gque existe un dnimo
de asociatividad o vinculacion a una denominacion ajena, sin que exista
un interés real de creacion novedosa; que hace a los términos en
conflicto coincidentes y similares, y por lo mismo también permite a este
Juez Arbitro crearse una opinidén favorable de la consistencia de los
argumentos de asociatividad o relacion que hace el segundo solicitante;
13.- Que, también es un hecho indubitado que ha sido el segundo
solicitante, quién ha acreditado una legitima y vdlida titularidad sobre la
denominacion “Enjoy”, reconocida bagjo sus distintas formas de
proteccion juridica, o en sus distintas formas de tfransmision y publicidad al
publico, [éase marca comercial, nombre de dominio, nombre publicitario
o similar, etc.;

14- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia, similitud y asociacion entre los nombres de dominio vy
marcas comerciales del segundo solicitante con el nombre de dominio
en disputa, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de
los argumentos de vinculacion desleal y relacion impropia que alega el
segundo solicitante;

15.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que la primer
solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin
respaldar sus pretensiones por medios de pruebas suficientes, que a su vez
también garanticen la buena fe de su solicitud, confirman también un
absoluto desinterés de su parte;

16.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo
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distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
efectivamente ha acreditado la fama y notoriedad de su signo, asi como
el legitimo uso de un signo substancialmente similar, por un asunto de
certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en
nuestra legislacion y los tratados internacionales sobre la materia;

17.- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido
otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad
de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia,
racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este
juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este
Arbitro ha valorado la prueba acompanada por el segundo solicitante
para respaldar su pretension, credndose la conviccidon absoluta de que a
este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“constructorciviluc.cl”;

18.- Que no obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla en su
Art. 7° que "Por el hecho de solicitar la inscripcidon 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, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente
qgue “Serd 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
vdlidamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL vy los articulos 636 y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil,
particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y
la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que

se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 vy siguientes del Codigo
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Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “enjoyatacama.cl” a la parte de Enjoy
Gestion Limitada. Rechazase la solicitud presentada por el primer
solicitante, dona Angélica Maria Leiva Riguelme.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no
existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn pagadas
conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Noftifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su nofificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa
y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Cddigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de la misma los testigos

gue mads abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Sebastidn Risso Dawidowicz Yohanna Bustillos Espinoza
C.I.N°16.211.735-1 C.I.N° 12.286.487-1
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