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Sentencia                                                  enjoyenglish.cl 
 

En Santiago a 13 de Agosto de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, 
designada para resolver la disputa respecto del dominio enjoyenglish.cl, vengo en dictar la 
presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro 
arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido. 
 

Son parte en autos Enjoy English (NELSON Y SOLOVERA SERVICIOS E INVERSIONES 
LIMITADA), Primer Solicitante, domiciliado en Av. Vitacura 3705, dpto. 13, Vitacura, Santiago; y por 
la otra ENJOY GESTION LIMITADA, Segundo Solicitante, domiciliado en El Bosque Norte Nº 0177, 
Of. 803, Las Condes, Santiago. 

 
 

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:  
 
1. Con fecha 23 de Abril de 2012, se recibió en mi oficina Oficio Nº 16103 materia solicita arbitraje 

dominio enjoyenglish.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya 
referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la 
renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron. 

 
2. Que con fecha  26 de Abril de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación 

de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por 
medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del 
procedimiento para el día 09 de Mayo de 2012, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos. 

 
3. Que con fecha 09 de Mayo de 2012, siendo las 12:00 horas se llevó a efecto comparendo 

decretado en autos, con la asistencia del Primer Solicitante Enjoy English (NELSON Y 
SOLOVERA SERVICIOS  E INVERSIONES LIMITADA), por quien comparece el contacto 
administrativo Andrew Peter Nelson y con la asistencia del Segundo Solicitante ENJOY 
GESTION  LIMITADA, quienes delegan poder en Josefina Olivares Cava, abogado; y en 
presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la 
posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas 
del procedimiento de acuerdo a la reglamentación NIC. Se cuenta con la asistencia de ambos 
solicitantes, quienes conversan y llamadas a conciliación esta no se produce acuerdo, por lo que 
procede fijar las normas del procedimiento. 

 
4. Que con fecha 28 de Mayo de 2012 y dentro del plazo de 15 días se presentaron argumentos de 

mejor derecho de parte del Primer Solicitante, Enjoy English (NELSON Y SOLOVERA 
SERVICIOS  E INVERSIONES LIMITADA).  

 
5. Que con fecha 31 de Mayo de 2012, se recibió también dentro de plazo  demanda por asignación 

de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante ENJOY GESTION  LIMITADA. 
 
6. Que con fecha 11 de Junio de 2012.  A presentación del Primer Solicitante se resuelve: Por 

presentada argumentación para apoyar requerimiento de inscripción de  dominio. 
 



7. A presentación del Segundo Solicitante se resuelve: A LO PRINCIPAL: por presentada demanda 
de asignación de dominio, PRIMER OTROSI: Por acompañados documentos. SEGUNDO 
OTROSI: Se tiene presente. 

 
8. De acuerdo con el punto Nº 3 Fijado en las Normas de Procedimiento, se da inicio a un plazo de 

10 días hábiles para realizar observaciones y comentarios a los escritos y pruebas. 
  
9. Con fecha 20 de Junio  de 2012,  se  presentó escrito Se tenga presente por parte del Segundo 

Solicitante. 
 
10. Con fecha 25 de Junio de 2012 se recibió  respuesta  a la argumentación de Enjoy Gestión 

Limitada, por parte del Primer Solicitante. 
 
11. A la petición de apercibimiento se resuelve: estése a lo acompañado con fecha 25 de Junio por 

parte del  Primer Solicitante, en donde acompaña escritura social en la cual aparece la 
personería indicada. A presentación de Primer Solicitante se resuelve: téngase presente y por 
presentada personería, y demás documentos con citación. 

 
12. Con fecha 10 de Julio  y de acuerdo con el punto Nº 4 Fijado en las normas del procedimiento, se 

cita a las partes a oír sentencia. 
 

13. Que posteriormente con fecha 24 de Julio se dictó medida para mejor resolver  consistente en 
búsqueda de marcas en clase 41 en donde se encuentran principalmente los servicios para los 
cuales se está solicitando el dominio en disputa. 

 
14. Que el Tribunal arbitral evacuó dicha medida y fue notificada a las partes con fecha 07 de Agosto 

del 2011 constando en dicha búsqueda el listado de marcas ENJOY que contiene aquellas de 
titularidad del Segundo Solicitante. Que en dicha resolución se citó reiteró la citación a oir 
sentencia. 

 
15. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes: 
 

I. El  derecho que nos corresponde como Primer Solicitante, basado en el principio “first to 
file, first served”. 
 

II. Respecto  a un posible daño al derecho sobre la expresión ENJOY, hay que señalar que 
en la actualidad existen varios nombres de dominio en que se emplean la expresión  
ENJOY, por ejemplo los mencionados en el punto 4, cuyos  titulares no son Enjoy Gestión  
LTDA, sin que produjera ningún tipo de daño. 

 
III. Enjoyenglish.cl corresponde a un portal que en la actualidad se encuentra activo y se 

relaciona con el concepto de aprender inglés. 
 

IV. Enjoyenglish.cl se solicita como un conjunto, unidad, sin ninguna separación entre ambas 
expresiones que son de uso común. 

 
V. Enjoyenglish.cl conlleva el efecto de disfrutar, aprender el idioma inglés, esto es que 

ambos conceptos van unidos. 
 

VI. Los dominios Enjoyenglish.com, enjoyenglish.org, enjoyenglish.es, Enjoyenglish.info, 
Enjoytravel.cl, Enjoyenglish-mag.com, o video de promoción del turismo chileno del 
Gobierno de Chile en youtube “Enjoy Chile Inglés” no están registrados por  Enjoy, ni a 
nombre de Enjoy Gestión Ltda. 

 
VII. La finalidad de enjoyenglish.cl es enseñar el idioma inglés y que con ello no se vulnere 

ninguna de las actividades en que se desempeñan ENJOY o Enjoy Gestión Limitada. 



 
VIII. Considero que nadie puede atribuirse el derecho a ser el único usuario de una palabra 

común del lenguaje, en este caso la palabra “enjoy” de la lengua inglesa. 
 

IX. Como sustento de lo presentado se adjuntan ejemplos de sentencias sobre nombres de 
dominio con el término genérico ENJOY asignados al Primer Solicitante. 

 
X. Es muy claro  que no hay ninguna forma  de intento de ser “engañoso”, la palabra “english” 

en el nombre enfatiza fuertemente que enjoyenglish no es un casino ni un hotel en Chile,  
no hay confusión posible y no está actuando de forma “contraria a los principios de 
competencia leal y ética mercantil. 

 
XI. Enjoyenglish no es confundente. Es CLARO que buscamos que nuestros clientes disfruten 

estudiando inglés. ENJOY SI es confundente, al no escribir de que se trata; es solo un 
verbo. 

 
XII. En relación al punto mencionado en el párrafo 2 de su argumentación,  que Enjoyenglish 

ha usado una marca famosa y notoria, me pregunto si, de ser probado así, ¿no han hecho 
los demandantes exactamente lo mismo usando ENJOY a la marca registrada “Enjoy Coca 
Cola”? Esta última fue registrada largo tiempo  antes de Enjoy Gestión. 

 
XIII. Que se sirva tener por acompañados  los siguientes documentos: 
 

1) Resolución definitiva de arbitraje enjoyviajes.cl. 
2) Resolución definitiva y Página de internet Enjoytea. 
3) Sentencia definitiva Arbitraje por asignación de  dominio enjoyas.cl. 
4) Página de internet de dominio enjoyas.cl 
5) Documentación referida a dominio enjoyenglish.cl 
6) Página de internet de enjoyenglish.cl 
7) Página de internet enjoy magic.cl. 
8)  Página de enjoy brand licensing. 
9) Página de Coca- Cola trade- mark. 

10) Búsqueda en página United States Patent and Trademark Office. 
 

16. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los 
siguientes. 

 
I. ENJOY GESTION LIMITADA es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el 

mercado nacional y extranjero. La denominación ENJOY, con la cual desarrolla sus 
actividades comerciales frente al público y en el comercio general, goza de FAMA Y 
NOTORIEDAD a nivel nacional. Tanto en el país como en el extranjero, desarrolla 
principalmente actividades relacionadas con la administración y explotación de casinos de 
juego al amparo de la Ley Nº 19.995 que fija las reglas bajo las cuales deben funcionar las 
salas de juego  administradas por particulares. Es una empresa líder en el mercado 
nacional y mundial; actualmente administra, explota y representa en Chile los casinos de 
juego de las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Santa Cruz, Rinconada, 
Pucón y Chiloé; sin perjuicio de explorar en dichos centros de esparcimiento hoteles, 
restaurantes, cafeterías centros de convenciones spas, hipódromos, centros de deportes 
invernales, playas lacustres, turismo y transporte de personas entre otros. 

 
II. En efecto, ENJOY GESTION LIMITADA  es actualmente propietaria titular y licenciataria de 

más de 3.000 (tres mil) registros vigentes de marcas comerciales nacionales en servicios y 
productos de todo el clasificador de marcas que protegen la denominación ENJOY, 
además de registros vigentes en Estados Unidos, Argentina, Perú y España, todo según se 
acredita en autos. 

 



III. La representada es titular de la marca ENJOY en Chile, bajo los siguientes registros 
marcarios: 

 
 
 Registro Nº 742.540 ENJOY, mixta, productos, clase 01 
 Registro Nº 742.541 ENJOY, mixta, productos, clase 02 
 Registro Nº 742.542 ENJOY, mixta, productos, clase 03 
 Registro Nº 742.543 ENJOY, mixta, productos, clase 04 
 Registro Nº 742.544 ENJOY, mixta, productos, clase 05 
 Registro Nº 746.612 ENJOY, mixta, productos, clase 06 
 Registro Nº 746.611 ENJOY, mixta, productos, clase 07 
 Registro Nº 746.610 ENJOY, mixta, productos, clase 08 
 Registro Nº 746.609 ENJOY, mixta, productos, clase 10 
 Registro Nº 742.545 ENJOY, mixta, productos, clase 11 
 Registro Nº 742.546 ENJOY, mixta, productos, clase 13 
 Registro Nº 742.547 ENJOY, mixta, productos, clase 14 
 Registro Nº 742.548 ENJOY, mixta, productos, clase 15 
 Registro Nº 742.549 ENJOY, mixta, productos, clase 16 
 Registro Nº 742.550 ENJOY, mixta, productos, clase 17 
 Registro Nº 742.551 ENJOY, mixta, productos, clase 18 
 Registro Nº 742.552 ENJOY, mixta, productos, clase 19 
 Registro Nº 742.553 ENJOY, mixta, productos, clase 20 
 Registro Nº 742.554 ENJOY, mixta, productos, clase 21 
 Registro Nº 742.555 ENJOY, mixta, productos, clase 22 
 Registro Nº 742.556 ENJOY, mixta, productos, clase 23 
 Registro Nº 742.557 ENJOY, mixta, productos, clase 24 
 Registro Nº 742.558 ENJOY, mixta, productos, clase 26 
 Registro Nº 742.559 ENJOY, mixta, productos, clase 27 
 Registro Nº 742.560 ENJOY, mixta, productos, clase 28 
 Registro Nº 773.507 ENJOY, mixta, productos, clase 29 
 Registro Nº 742.561 ENJOY, mixta, productos, clase 30 
 Registro Nº 742.562 ENJOY, mixta, productos, clase 32 
 Registro Nº 742.563 ENJOY, mixta, productos, clase 33 
 Registro Nº 742.564 ENJOY, mixta, productos, clase 34 
 Registro Nº 742.565 ENJOY, mixta, servicios, clase 35 
 Registro Nº 742.566 ENJOY, mixta, servicios, clase 36 
 Registro Nº 742.567 ENJOY, mixta, servicios, clase 37 
 Registro Nº 742.568 ENJOY, mixta, servicios, clase 38 
 Registro Nº 773.504 ENJOY, mixta, servicios, clase 39 
 Registro Nº 742.569 ENJOY, mixta, servicios, clase 40 
 Registro Nº 742.570 ENJOY, mixta, servicios, clase 41 
 Registro Nº 804.905 ENJOY, palabra, servicios, clase 41 
 Registro Nº 742.571 ENJOY, mixta, servicios, clase 42 
 Registro Nº 742.572 ENJOY, mixta, servicios, clase 43 
 Registro Nº 742.573 ENJOY, mixta, servicios, clase 44 
 Registro Nº 742.574 ENJOY, mixta, servicios, clase 45 

 
 
 

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

 



V.  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 comparación: 

 
     ENJOY                           (marca registrada) 

ENJOYENGLISH.CL (nombre de dominio en disputa) 
 

VI. En efecto, El nombre de dominio en conflicto resulta engañosamente similar a las marcas y 
nombres de dominio de titularidad de mi representada, además de contener íntegramente 
la denominación “ENJOY”, bajo  la cual mi representada es ampliamente conocida en el  
mercado y público general. En consecuencia, la presente solicitud tiene por objeto evitar 
que terceros se apropien de su creación industrial, de su fama y se confunda el público 
consumidor, creyendo que contrata con ENJOY GESTION LIMITADA, en circunstancias 
que lo estarían haciendo con NELSON Y SOLOVERA SERVICIOS E INVERSIONES 
LIMITADA. 

 
VII. Que se tienen por acompañados los siguientes documentos: 

 
1. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.540 “ENJOY”, mixta, productos, clase 1, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

2. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.541 “ENJOY”, mixta, productos, clase 2,  
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

3. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.542 “ENJOY”, mixta, productos, clase 3, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

4. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.543 “ENJOY”, mixta, productos, clase 4, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

5. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.544 “ENJOY”, mixta, productos, clase 5,  
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

6. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 746.612 “ENJOY”, mixta, productos, clase 6,  
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

7. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 746.611 “ENJOY”, mixta, productos, clase 7,  
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

8. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 746.610 “ENJOY”, mixta, productos, clase 8,  
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

9. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 746.609 “ENJOY”, mixta, productos, clase 10, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

10. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.545 “ENJOY”, mixta, productos, clase 11,  
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

11. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.546 “ENJOY”, mixta, productos, clase 13, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

12. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.547 “ENJOY”, mixta, productos, clase 14, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 



13. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.548 “ENJOY”, mixta, productos, clase 15, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

14. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.549 “ENJOY”, mixta, productos, clase 16, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

15. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.550 “ENJOY”, mixta, productos, clase 17, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

16. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.551 “ENJOY”, mixta, productos, clase 18, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

17. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.552 “ENJOY”, mixta, productos, clase 19, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

18. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.553 “ENJOY”, mixta, productos, clase 20, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

19. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.554 “ENJOY”, mixta, productos, clase 21, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

20. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.555 “ENJOY”, mixta, productos, clase 22, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

21. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.556 “ENJOY”, mixta, productos, clase 23, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

22. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.557 “ENJOY”, mixta, productos, clase 24, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

23. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.558 “ENJOY”, mixta, productos, clase 26, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

24. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.559 “ENJOY”, mixta, productos, clase 27, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

25. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.560 “ENJOY”, mixta, productos, clase 28, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

26. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 773.507 “ENJOY”, mixta, productos, clase 29, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

27. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.561 “ENJOY”, mixta, productos, clase 30, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

28. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.562 “ENJOY”, mixta, productos, clase 32, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

29. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.563 “ENJOY”, mixta, productos, clase 33, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

30. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.564 “ENJOY”, mixta, productos, clase 34, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 



31. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.565 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 35, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

32. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.566 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 36, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

33. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.567 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 37, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

34. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.568 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 38, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

35. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 773.504 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 39, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

36. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.569 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 40, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

37. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 804.905 “ENJOY”, palabra, servicios, clase 
41, impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

38. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.571 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 42, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

39. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.572 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 43, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

40. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.573 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 44, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

41. Impresión obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 742.574 “ENJOY”, mixta, servicios, clase 45, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

42. Copia de Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina española de 
Marcas y Patentes dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y  Comercio de 
España, Registro Nº 2.982.700, “ENJOY CASINO”, denominativa, servicios, clases 41 
y 43, de fecha 08 de septiembre de 2011. 

43. Copia de Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina española de 
Marcas y Patentes dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y  Comercio de 
España, Registro Nº 2.983.140, “EENJOY”, mixta, servicios, clases 41 y 43, de fecha 
13 de septiembre de 2011. 

44. Impresión obtenida de la pagina Web de United Status Patent and Trademark Office, 
www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro Nº 3381599, “ENJOY CASINO”, 
denominativa, servicios, clase 41, impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

45. Impresión obtenida de la pagina Web de United Status Patent and Trademark Office, 
www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro Nº 3434586, “ENJOY”, denominativa, 
servicios, clase 41, impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

46. Impresión obtenida de la pagina Web de United Status Patent and Trademark Office, 
www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro Nº 3906148, “ENJOY TOUR”, 
denominativa, servicios, clases 39, 41 y 43, impreso con fecha 29 de mayo de 2012. 

47. Impresión obtenida de la página Web de United Status Patent and Trademark 
Office www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro Nº 3381600, “E ENJOY”, 
mixta, servicios, clase 41, impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

48. Copia de Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de 
Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 



Registro Nº  00052318, “ENJOY”, servicios, clase 43, de fecha 21 de agosto 
de 2008; 

49. Copia de Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de 
Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00052317, “ENJOY”, servicios, clase 41, de fecha 21 de agosto 
de 2008; 

50. Copia de Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de 
Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00052316, “ENJOY CLUB”, servicios, clase 41, de fecha 21 de 
agosto de 2008; 

51. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00052315, “ENJOY CLUB”, servicios, clase 43, de fecha 21 de 
agosto de 2008; 

52. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00052314, “ENJOY HOTELES”, servicios, clase 43, de fecha 21 
de agosto de 2008; 

53. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00052313, “ENJOY HOTELES”, servicios, clase 41, de fecha 21 
de agosto de 2008; 

54. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00052312, “ENJOY CASINO”, servicios, clase 43, de fecha 21 de 
agosto de 2008; 

55. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00052311, “ENJOY CASINO”, servicios, clase 41, de fecha 21 de 
agosto de 2008; 

56. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00141766, “ENJOY”, productos, clase 16, de fecha 21 de agosto 
de 2008; 

57. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00141765, “ENJOY CLUB”, productos, clase 16, de fecha 21 de 
agosto de 2008; 

58. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 
Registro Nº  00141764, “ENJOY HOTELES”, productos, clase 16, de fecha 21 
de agosto de 2008; 

59. Certificado de Título de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú, 



Registro Nº  00155232, “ENJOY CASINO”, productos, clase 16, de fecha 04 
de mayo de 2009; 

60. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº 2801496, “ENJOY HOTELES”, denominativa, productos, clase 16, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

61. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2801498, “ENJOY CLUB”, denominativa, productos, clase 16, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

62. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2801502, “ENJOY CASINO”, denominativa, servicios, clase 43, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

63. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810614, “ENJOY MENDOZA”, denominativa, productos, clase 
16, impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

64. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810615, “ENJOY MENDOZA”, denominativa, productos, clase 
28, impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

65. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810616, “ENJOY MENDOZA”, denominativa, servicios, clase 38, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

66. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810617, “ENJOY”, denominativa, servicios, clase 41, impreso con 
fecha 29 de mayo de 2012; 

67. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810618, “ENJOY CASINO E”, mixta, servicios, clase 38, impreso 
con fecha 29 de mayo de 2012; 

68. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810626, “ENJOY CASINO E”, mixta, productos, clase 16, 
impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

69. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810628, “ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, 
productos, clase 28, impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

70. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810629, “ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, 
productos, clase 16, impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

71. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810640, “ENJOY MENDOZA CASINO E”, mixta, servicios, clase 
38, impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

72. Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad  
Industrial de la República de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre 
Registro Nº2810641, “ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, 
servicios, clase 38, impreso con fecha 29 de mayo de 2012; 

73. Impresión obtenida de la página Web de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual www.wipo.int, fallo arbitral del Centro de Arbitraje y 



Mediación de la OMPI recaído en los nombres de dominio 
www.citifinancial.com.es y citifinancial.org.es impreso con fecha 06 de octubre 
de 2011;  

74. Impresión obtenida de la página Web del Poder Judicial www.poderjudicial.cl, 
fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 04 de enero de 2012 
recaído en Recurso de Queja Rol 5227-2011; 

75. Extracto de escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2008, autorizado 
por el notario público Eduardo Diez Morello, en donde consta la 
transformación de Enjoy Gestión S.A. en una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada; 

76. Certificación de extracto de transformación de sociedad Enjoy Gestión 
Limitada de Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago de fecha 26 de diciembre de 2008; 

77. Copia de Licencia de Uso de Marcas Comerciales de Martínez y Compañía 
Limitada a Enjoy Gestión Limitada de fecha 02 de noviembre de 2011; 

78. Portada de la edición N° 063 del mes de julio del año 2011 de la revista 
América Economía, páginas N° 8 y N° 10 de contenidos de la referida edición 
y página N° 110, en cuyo ranking de las 500 Mejores Empresas de Chile, 
ENJOY ocupa el puesto N° 244; 

79. Impresiones obtenidas de la página Web www.enjoy.cl correspondientes a los 
Casinos de Juegos Enjoy Santiago, Enjoy Antofagasta, Enjoy Coquimbo, 
Enjoy Viña del Mar, Enjoy Pucón, Enjoy Chiloé, Casino Colchagua y Casino 
Mendoza, impresas con fecha 29 de mayo de 2012;  

80. Impresión obtenida de la página Web www.wordreference.com consulta de 
traducción del inglés al español de palabra ENGLISH, impresa con fecha 30 
de mayo de 2012. 

 
 
VISTOS: 
 

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad 
exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en 
el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, en autos en virtud de la 
existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de 
dominio corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio 
solicitado enjoyenglish.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas 
para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante. 
 

2. Que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de las marcas “ENJOY” , 
registrada en Chile y en el extranjero prácticamente en todas las clases del Clasificador 
Marcario de acuerdo a la prueba rendida en autos y que se constituye por su profuso uso en 
un marca famosa en nuestro país. Que asimismo es el titular de numerosos registros de 
nombres de dominio en Chile (.CL)  y en otras extensiones. Que en adición la expresión 
ENJOY forma parte de la razón social del Segundo Solicitante ENJOY GESTIÓN LIMITADA. 
Debe añadirse  a lo anterior que el Segundo Solicitante ha acreditado ser el titular de 
derechos marcarios para la marca ENJOY en clase 41 en donde se encuentran los servicios  
relacionados la disputa de autos, mediante impresión obtenida de la página web del Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 804.905 “ENJOY”, 
palabra, servicios, clase 41, la cual se ha acompañado en autos y se ha corroborado con la 
medida para mejor resolver que da cuenta de un listado de marcas en clase 41 con la 
expresión ENJOY, entre las cuales figura aquella indicada acompañada por el Segundo 
Solicitante . Que la expresión ENJOY es aquella principal que compone el dominio en disputa, 
toda vez que English es una palabra que describe un  idioma y en consecuencia es una 
expresión descriptiva que no aporta distintividad si va unida  a la marca ENJOY que es una 
marca famosa y bien reconocida en Chile.  

 



3. Que en consecuencia, en relación el Primer Solicitante la base sobre la cual funda sus 
pretensiones de gozar de un mejor derecho consisten en el uso que ya está dando a la 
expresión ENJOY ENGLISH para distinguir esencialmente servicios de la clase 41. Que no 
acreditó poseer derechos marcarios sobre dicha expresión o alguna otra similar, y que 
tampoco la expresión ENJOY ENGLISH corresponde a su razón social puesto que su razón 
social es NELSON Y SOLOVERA SERVICIOS E INVERSIONES LIMITADA. 

 
4. Que en el caso del Primer Solicitante, cabe señalar que el mero uso de una expresión como 

ENJOY ENGLISH no es suficiente en este caso para demostrar o acreditar un mejor 
derecho, dada la existencia previa de las marcas registradas ENJOY de propiedad del 
Primer Solicitante concedidas de acuerdo a la Ley 19.039, y a la Constitución Política 
(artículos 19 números 24 y 25) en la misma clase de servicios 41 en donde el Primer 
Solicitante solo alega estar usando la expresión ENJOY ENGLISH, y también concedida de 
acuerdo a la ley en numerosas otras clases. Que frente a esta situación de hecho, como es 
el uso alegada por el Primer Solicitante, procede manifestar que el mero uso de una 
expresión no es suficiente para otorgar un mejor derecho, sobre todo si existen  derechos 
consolidados como marcas comerciales de titularidad del otro solicitante. 

 
5.    Que en tales circunstancias resulta que es la única parte que ha acreditado efectivamente un 

mejor derecho a través de la existencia de registros marcarios en autos, es el Segundo 
Solicitante, en mérito de lo cual  

 
 
SE RESUELVE: 
 
 
Se asigna el dominio enjoyenglish.cl al  Segundo Solicitante ENJOY GESTIÓN LIMITADA.                                                                   

 
 
Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile. 
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes. 
 
 
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Isabel Aliaga 
Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi 
mismo domicilió. 

 
 
 
 

GABRIELA PAIVA HANTKE 
Juez Arbitro Arbitrador 

 
 
 
Testigos.  
 
 
MARIA ISABEL ALIAGA ORTIZ                                                 CINTHIA NEIRA LEDESMA. 
              RUT: 14.163.702-9                         RUT: 17.251.225-9 
 


