Fallo arbitral por dominio “enjoyberries.cl”

ALFREDO ERNESTO BUSCH LOPEZ
-v-
ENJOY GESTION LIMITADA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 16 de Agosto de 2012

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 16.229, de 14 de Mayo de 2012, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de

dominio “enjoyberries.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: ALFREDO ERNESTO BUSCH LOPEZ,
particular, cuya profesiéon no consta en autos, RUT N° 17.699.451-7,
domiciliado en Visviri 1260, Depto. 903, Las Condes, Santiago, quien
tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio

“enjoyberries.cl”, el cual pidié a su favor el dia 18 de Enero de 2012,



a las 01:10:17 horas GMT y ENJOY GESTION LIMITADA, persona
juridica dedicada al rubro de su denominacién, representada por
Josefina Olivares C., Abogada, RUT N° 96.976.920-4, ambos
domiciliados, para estos efectos, Presidente Riesco 5711, Piso 15, Las
Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del
mismo nombre de dominio “enjoyberries.cl”, el cual pidié a su favor
el dia 31 de Enero de 2012, a las 17:13:16, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 15 de Mayo de 2012, la cual
rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptdé el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 28 de Mayo de 2012, a las 10,30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan en los

autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 28 de Mayo de 2012, tuvo lugar el comparendo
decretado, en rebeldia del primer solicitante ALFREDO ERNESTO
BUSCH LOPEZ, y con la asistencia de dofia JOSEFINA OLIVARES
CAVA, Abogado, del Estudio Juridico Blanche, Molina y Cia., quien
comparece por ENJOY GESTION LIMITADA, representada por
Blanche, Molina y Cia., en virtud de patrocinio y delegacion de poder
que el tribunal tuvo presente y por acompafados los documentos
respectivos. El arbitro procedié a calificar la consignacién decretada,
estimandola bastante y, acto seguido, el tribunal procedié a fijar las

normas de procedimiento a las que se ceiiira la controversia arbitral,



todo ello segun consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas

en los autos.

SEXTO: Que por resolucién de fecha 28 de Mayo de 2012, se notifico
a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en

ella, como consta en autos.

SEPTIMO: Que por escrito que rola a foja 20 de autos, la parte del
segundo solicitante ENJOY GESTION LIMITADA, representada por
Blanche, Molina y Cia., mediante escrito presentado por la abogado
dofia JOSEFINA OLIVARES CAVA, solicita la asignacion del nombre de
dominio “enjoyberries.cl”, basado en los siguientes fundamentos de
hecho y de derecho que se transcriben textualmente de su propio

libelo:

ENJOY GESTION LIMITADA es una empresa nacional de renombre y
gran prestigio en el mercado nacional y extranjero. La denominacién ENJOY,
con la cual desarrolla sus actividades comerciales frente al publico y en el
comercio general, goza de FAMA Y NOTORIEDAD a nivel nacional, Tanto en el
pais como en el extranjero, desarrolla principalmente actividades relacionadas
con |2 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, Es una empresa lider en el mercado

naclonal y mundial; actualmente administra, explota y representa en Chile los



casinos de juego de las ciudades de Antofagasta, Coguimbo, Vifia del Mar,
Santa Cruz, Rinconada, Pucdn y Chiloé; sin perjuicio de explotar en dichos
centros de esparcimiento hoteles, restaurantes, cafeterias, centros de
convenciones, spas, hipodromos, centros de deportes Invernales, playas
lacustres, turismo y transporte de personas, entre otros.

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 actia en todas sus
actividades comerciales, incluso en su razén soclal,

Esta sociedad ha desarrollado en los Ultimos veinte afios una politica de
imagen corporativa, marketing y publicidad en todos los medios escritos,
hablados, radiados, television e internet y ha invertido cuantiosos recursos en
pasicionar su nombre y marcas comerciales, tanto en el mercado nacional
como extranjero.

En efecto, ENJOY GESTION LIMITADA es actualmente propietaria,
titular y licenciataria de mas de 3.000 (tres mil) registros vigentes de marcas
comerciales nacionales en servicios y productos de todo el Clasificador de
Marcas que protegen la denominacién ENJOY, ademas de registros vigentes
en Estados Unidos, Argentina, Peru y Espana, todo segun se acredita en autos.

Mi representada es titular de la marca comercial ENJOY en Chile, bajo
los siguientes registros marcarios:

s Registro N® 742,540 ENJOY, mixta, productos, clase 01
= Registro N° 742,541 ENJOY, mixta, productos, clase 02
* Registro N° 742.542 ENJOY, mixta, productos, clase 03
» Registro N° 742.543 ENJOY, mixta, productos, clase 04
+ Registro N° 742,544 ENJOY, mixta, productos, clase 05
» Registro N° 746,612 ENJOY, mixta, productos, clase 06
+ Registro N°® 746.611 ENJOY, mixta, productos, clase 07
= Registro N° 746.610 ENJOY, mixta, productos, clase 08
« Registro N° 746.609 ENJOY, mixta, productos, clase 10



Registro N® 742.545 ENJOY,
Registro N® 742.546 ENJOY,
Registro N° 742,547 ENJOY,
Registro N® 742,548 ENJOY,
Registro N° 742.549 EN]1OY,
Registro N° 742,550 ENJOY,
Registro N® 742.551 ENJOY,
Registro N® 742.552 ENJOY,
Registro N°® 742.553 ENJOQY,
Registro N° 742.554 ENJOY,
Registro N° 742,555 ENJOY,
Registro N° 742,556 ENJOY,
Registro N© 742.557 ENJOY,
Registro N° 742,558 ENJOY,
Registro N° 742.559 ENJOY,
Registro N° 742.560 ENJOY,
Registro N® 773.507 ENJOY,
Registro N°® 742.561 ENJQY,
Registro N® 742.562 ENJOY,
Registro N® 742.563 ENJOY,
Registro N° 742,564 ENJOY,
Registro N° 742.565 ENJOY,
Registro N° 742.566 ENJOY,
Registro N° 742,567 ENJQY,
Registro N® 742,568 ENJOY,
Registro N°® 773.504 ENJOY,
Registro N°® 742.569 ENJOY,
Registro N® 742,570 ENJOY,
Registro N° B04.905 ENJOY,
Registro N° 742.571 ENJOY,
Registro N° 742.572 ENJOY,
Registro N° 742.573 ENJOY,

mixta, productos, clase 11
mixta, productos, clase 13
mixta, productos, clase 14
mixta, productos, clase 15
mixta, productos, clase 16
mixta, productos, clase 17
mixta, productos, clase 18
mixta, productos, clase 19
mixta, productos, clase 20
mixta, productos, clase 21
mixta, productos, clase 22
mixta, productos, clase 23
mixta, productos, clase 24
mixta, productos, clase 26
mixta, productos, clase 27
mixta, productos, clase 28
mixta, productos, clase 29
mixta, productos, clase 30
mixta, productos, clase 32
mixta, productos, clase 33
mixta, productos, clase 34
mixta, servicios, clase 35
mixta, servicios, clase 36
mixta, servicios, clase 37
mixta, servicios, clase 38
mixta, servicios, clase 39
mixta, servicios, clase 40
mixta, servicios, clase 41
palabra, servicios, clase 41
mixta, servicios, clase 42
mixta, servicios, clase 43
mixta, servicios, clase 44



+ Registro N° 742.574 ENJOQY, mixta, servicios, clase 45

A mayor abundamiento, ENJOY GESTION LIMITADA es titular de mas
de 200 nombres de dominio registrados ante NIC Chile, entre ellos
“ENJOY.CL".

Que la marca de titularidad de mi representada resulta IDENTICA al
elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en

disputa. Lo anterior se puede apreciar mediante la siguiente comparacién:

ENJOY (marca registrada)
ENJOYBERRIES.CL (nombre de dominio en disputa)

En efecto, el nombre de dominio en conflicto es un signo que carece de
distintividad, novedad y ademas emplea en forma integra la marca registrada
por mi representada, cuestién que inducird al publico consumidor 8 una serie
de engafios y/o confusiones respecto al origen de los productos y/o servicios
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.

En este sentido, la adicién de la palabra "BERRIES” ne permite una
efectiva diferenciacion con las marcas registradas por mi representada. En
efecto, dicha expresidn bajo ninguna circunstancia puede ser considerada un
elemento diferenciador, por cuanto la palabra "BERRIES” traducida zl espaiiol
enmarca a una serie de frutos, tales como fresas, frambuesas o moras, de
acuerdo a documentacién adjunta. En este sentido, la palabra “BERRIES”
indica una serie de denominaciones amplias que caracterizan, genéricamente,
el mercado de los frutos. De acuerdo a lo anterior, la palabra "BERRIES” no
permite una efectiva diferenciacién con la marca registrada por mi
representada, por cuanto constituye un nombre genérico frente a la



denominacion ENJOY, careciendo de la distintividad necesaria para otorgarle
novedad al signo.

De acuerdo a lo expuesto, queda de manifiesto la posibilidad de confusion
que existe entre el nombre de dominio en disputa y la razdn social de mi
mandante, sus marcas comerciales registradas y nombres de dominio. En
consecuencia, de concederse el nombre de dominio en conflicto al primer
solicitante se permitiria que un tercero haga uso de una marca famosa y
notoria, debidamente registrada en el Instituto de Propiedad Industrial, que no
sdlo distingue los servicios ofrecidos por mi representada en sus distintos
centros de esparcimiento, sing que ademas, es una expresion gue forma parte
esencial de su razén social, ENJOY GESTION LIMITADA.

En cuanto a los antecedentes de derecho invocd las
disposiciones del Reglamento de NIC Chile y otras que no se

reproducen por ser ampliamente conocidas.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 11 de Junio de 2012,
notificada con fecha 12 de Junio de 2012, se provey6 la demanda de
asignacion de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante
ENJOY GESTION LIMITADA, se confirid traslado por tres dias al
primer solicitante, teniendo por acompanados los documentos en la

forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: El dia 21 de Junio de 2012, se recibié la causa a prueba,
fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los
siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en el nombre
“enjoyberries.cl” y utilizacidon efectiva que las partes han hecho del
nombre “enjoyberries”. Esta resolucién fue notificada a las partes por

correo electréonico en la misma fecha en que se dicté.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 09 de Julio de 2012,

notificada con esa misma fecha, se tuvo presente el escrito



presentado por la parte de JOSEFINA OLIVARES CAVA, y se puso en

conocimiento del primer solicitante.

DECIMOPRIMERO: Con fecha 27 de Julio de 2012, el tribunal
omitié el tramite de observaciones a la prueba rendida y proceso en
general, porque sélo rindi6 prueba el segundo solicitante. Esta
resolucién se notificé a las partes por correo electrénico con esa

misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, ENJOY
GESTION LIMITADA, y por la documentacién acompafada
oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de
una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo
sus marcas comerciales mediante su inscripcién en el Departamento
de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresién “ENJOY”,
como se detalla en el acapite séptimo de las parte expositiva del
presente fallo. Asimismo, tiene registrados numerosos nombres de

dominio que contienen las mismas expresiones “enjoyberries”.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador
dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante,
constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio
“enjoyberries.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST
SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio

tiene su excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la



parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El
valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades
en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor
derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracién, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio “"FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte
de ENJOY GESTION LIMITADA, presentd prueba completa respecto de
su mejor derecho, como segundo solicitante, del hombre de dominio

en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial
para este sentenciador, no sélo la aplicacion del principio FIRST COME
FIRST SERVED, sino ademdas que el primer solicitante hubiere
acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo
gue en el hecho no ocurrié, toda vez que durante todo el juicio se
mantuvo en rebeldia sin aportar antecedentes alguno que acreditase
su pretension, por lo que no se formd en el arbitro arbitrador la
conviccion de que tenia mejor derecho al nombre de dominio en

litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“enjoyberries.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede
verse afectada por la confusion y por la dilucién marcaria, toda vez
que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto
en funcién de la marca ENJQY, que identifica las marcas registradas
con las expresiones ENJOY, puede entenderse que el dominio
“enjoyberries.cl”, forma parte de las de marcas “ENJOY” e inducir a
creer que existe unién entre el dominio asi configurado y las marcas
ENJOY.
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SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de
dominio “enjoyberries.cl” corresponderia al segundo solicitante, no
perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular
no demostrd tener un rubro o una actividad que se vincule con el
dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del

anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de NIC Chile,
RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “enjoyberries.cl” al
segundo solicitante, esto es, ENJOY GESTION LMITADA,
representada por Estudio Juridico Blanche, Molina y Cia., RUT N©
96.976.920-4, persona juridica dedicada al rubro de su
denominacion, domiciliada para estos efectos en Presidente Riesco

5711, piso 15, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no

haber en autos antecedentes que justifiquen hacerlo.

Notifiquese por correo electrénico y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y dos testigos. Remitase
el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.

Ricardo Sandoval Lépez
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N°© 7.189.578-5
Testigo Testigo



