TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
“enjoyfood.cl
Rol N° 092-2013

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha, tres de mayo de dos mil trece, don Sebastian Nicolas Saldias Pena, a su vez
contacto administrativo, domiciliado en Virginio Gomez nimero mil ciento veintitrés,
Concepcion, Concepcion, solicito ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“enjoyfood.cl”; que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, los senores Enjoy
Gestion Limitada, domiciliados en Avenida Presidente Riesco niimero cinco mil setecientos
once, piso quince, Las Condes, Santiago, sendo su contacto administrativo dofia Dalia
Berezin, domiciliada en Avenida El Bosgue Norte nimero cero ciento setenta y siete, oficina
ochocientos tres, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcion
del nombre de dominio “enjoyfood.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo alo establecido
en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la
“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciocho mil novecientos noventa y ocho, de
fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, Se designé a la suscrita como arbitro parala
resolucion del conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada concurrieron los
senores Enjoy Gestion Limitada, por 1o que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones los
senores Enjoy Gestion Limitada hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo
periodo la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado respectivo a don Sebastian Nicolas Saldias Pena, éste no
hizo uso de él y no comparecio en el proceso.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho aegado. Se notifico a las partes de la
resolucion que recibi6 la causa a prueba, segun consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba los solicitantes no hacen uso de dicho plazo.
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Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha veinte de enero de dos mil catorce.

Que, como medida para mejor resolver se ordeno a los sefiores Enjoy Gestion Limitada
acompanar antecedentes que den cuenta del uso de las marcas “ENJOY”, “ENJOY
RESTAURANTES” y “RESTAURANTES ENJOY”, asi como la fama y notoriedad que
hayan alcanzado.

Que los sefiores Enjoy Gestion Limitada cumplen con lo ordenado acompanando
documentacion al efecto.

Que existe constancia en autos que los sefiores Enjoy Gestion Limitada, pagaron la totalidad
de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Enjoy Gestion
Limitada argumentan ser una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el mercado
nacional y extranjero. Expresan que la denominacion “ENJOY”, con la cual desarrollan sus
actividades comerciales frente al publico y en el comercio general, goza de famay notoriedad
a nivel nacional. Refieren que tanto en Chile como en el extranjero, desarrollan
principalmente actividades relacionadas con la administracion y explotacion de casinos de
juego. Indican que actualmente administran, explotan y representan en Chile los casinos de
juego de las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viiia del Mar, Santa Cruz, Rinconada y
Pucon; 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. Expresan gue han desarrollado en los
ultimos veinte aflos una politica de imagen corporativa, marketing y publicidad en todos los
medios escritos, hablados, radiados, television e internet y ha invertido cuantiosos recursos en
posicionar su nombre y marcas comerciales, tanto en el mercado nacional como extranjero.
Que, en efecto, son actualmente propietarios, titulares y licenciatarios de mas de tres mil
registros vigentes de marcas comerciales nacionales en servicios y productos de todo el
Clasificador de Marcas que protegen la denominacion “ENJOY”, ademas de registros vigentes
en Estados Unidos, Argentina, Peru y Espafia. Sostienen que su marca resulta idéntica al
elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. Como prueba
de €ello efectiian una comparacién grafica entre ambos signos. Expresan que el nombre de
dominio en conflicto es un signo que carece de distintividad, novedad y reiteran, emplea en
forma integra su marca registrada, cuestion que inducira al publico consumidor a una serie de
enganos y/o confusiones respecto al origen de los productos y/o servicios ofrecidos. Agregan
gue la expresion “FOOD”, palabra inglesa cuya traduccion al idioma espanol es comida, no
permite una efectiva diferenciacion con sus marcas registradas por mi representada. Y que
bajo ninguna circunstancia puede ser considerada un elemento distintivo, por cuanto viene a
complementar el elemento principal, a saber: “ENJOY”, y no a diferenciarlo de éste. Sefalan
gue el signo “FOOD” hace alusiéon a la prestacion de servicios de indole gastronomica,
principalmente servicios de Restaurantes, lo que se aprecia claramente en la informacion que
se detalla en la pagina web del dominio en disputa, cuestion que torna inevitable el peligro de
error y confusion respecto a los productos y/o servicios que se pretenden ofrecer, puesto que
uno de sus rubros mas importantes es la prestacion de servicios de restauracion
(alimentacion). A mayor abundamiento, refieren ser titulares de marcas que contienen la
expresion “ENJOY” asociada a la expresion “RESTAURANTES”. Estiman, que es manifiesta
la posibilidad de confusion que existe entre el nombre de dominio en disputa y Su razon social,
marcas comerciales registradas y nombres de dominio. Hacen presente que la concesion del
dominio de autosa don Sebastian Nicolas Saldias Pena permitiria que un tercero haga uso de
una marca famosa y notoria, debidamente registrada en el Instituto de Propiedad Industrial,
gue no solo distingue los servicios ofrecidos por Enjoy Gestion Limitada en sus distintos
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centros de esparcimiento, Sino que ademas, es una expresion que forma parte esencial de su
razoéon social.

Mencionan sus derechos marcarios, en Chile como sigue: 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”, mixta,
productos, clase 11; Registro N° 742.546, “ENJOY”, mixta, productos, clase 13; Registro N°
742.547, “ENJOY”, mixta, productos, clase 14; Registro N° 742.548, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 15; Registro N° 742.549, “ENJOY™, mixta, productos, clase 16; Registro N°
742.550, “ENJOY”, mixta, productos, clase 17; Registro N° 742.551, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 18; Registro N° 742.552, “ENJOY™, mixta, productos, clase 19; Registro N°
742,553, “ENJOY”, mixta, productos, clase 20; Registro N° 742.554, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 21; Registro N° 742.555, “ENJOY”, mixta, productos, clase 22, Registro N°
742.556, “ENJOY”, mixta, productos, clase 23; Registro N° 742.557, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 24; Registro N° 742.558, “ENJOY”, mixta, productos, clase 26; Registro N°
742.559, “ENJOY”, mixta, productos, clase 27; Registro N° 742.560, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 28; Registro N° 773.507, “ENJOY™, mixta, productos, clase 29; Registro N°
742.561, “ENJOY”, mixta, productos, clase 30; Registro N° 742.562, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 32; Registro N° 742.563, “ENJOY”, mixta, productos, clase 33; Registro N°
742.564, “ENJOY”, mixta, productos, clase 34; Registro N° 742.565, “ENJOY”, mixta,
servicios, clase 35; Registro N° 742.566, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 36; Registro N°
742.567, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 37; Registro N° 742.568, “ENJOY”, mixta,
servicios, clase 38; Registro N° 773.504, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 39; Registro N°
742.569, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 40; Registro N° 742.570, “ENJOY”, mixta,
servicios, clase 41; Registro N° 804.905, “ENJOY”, denominativa, servicios, clase 41;
Registro N° 742.571, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 42; Registro N° 742.572, “ENJOY”,
mixta, servicios, clase 43; Registro N° 742.573, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 44; Registro
N° 742.574, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 45; Registro N° 857.650, “ENJOY
RESTAURANTES, denominativa, productos, clase 16;Registro N° 865.573, “ENJOY
RESTAURANTES, denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 865.574, “ENJOY
RESTAURANTES, denominativa, servicios, clase 36; Registro N° 749.722,
“RESTAURANTESENJOY CL”, denominativa, productos, clase 09; Registro N° 749.721,
“RESTAURANTESENJOY”.CL, denominativa, productos, clase 16;Registro N° 749.720,
“RESTAURANTESENJOY”.CL, denominativa, productos, clase 28; Registro N° 749.719,
“RESTAURANTESENJOY”.CL, denominativa, productos, clase 33; Registro N° 850.434,
“RESTAURANTESENJOY”.CL, denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 749.718,
“RESTAURANTESENJOY”.CL, denominativa, servicios, clase 36; Registro N° 749.717,
“RESTAURANTESENJOY”.CL, denominativa servicios, clase 38; Registro N° 749.716,
“RESTAURANTESENJOY”.CL, denominativa, servicios, clase 39; Registro N° 749.715,
“RESTAURANTESENJOY”.CL, denominativa, servicios, clase 4; Registro N° 749.714,
RESTAURANTES’ENJOY”.CL, denominativa, servicios, clase 43. Senalan su titularidad, a
modo de eemplo, respecto de los siguientes nombres de dominio: “enjoy.cl” vy
“restaurantesenjoy.cl”.

Sefialan, ademas que el principio “First Come, First Served”, no es aplicable en autos.
Concluyen haciendo presente que la pretension de don Sebastian Nicolas Saldias Pena sobre el
nombre de dominio de autos, vulnera los derechos validamente adquiridos por Enjoy Gestion
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Limitada sobre la denominacion “ENJOY”, ademas de generar toda clase de errores y
confusiones en el pablico consumidor respecto del origen de los servicios ofrecidos, al
constituir la marca de su titularidad, un nombre por € cual son ampliamente reconocidos en el
trafico comercial. Finalmente, sostienen que la pretension de su contraparte de ofrecer sus
productos y/o servicios a través del nombre de dominio “enjoyfood.cl” constituiria un claro y
definitivo acto de competencia desleal, por cuanto la confusion que se produciria con la
identidad comercial de Enjoy Geston Limitad resulta evidente, pretendiendo aprovecharse de
esta confusion, beneficiandose de la fama ajena y excelenciade la marcaoriginal “ENJOY” en
su favor.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Articulos 10, 14 y 22 del Reglamento de
NIC Chile; Articulos 6 bis y 10 bis de El Convenio de Paris, promulgado mediante el Decreto
N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha
treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; articulo 19 bis D, 20 literales f), g), h)
y k) de laLey 19.039, Articulo 584 del Coédigo Civil Articulo 19 N° 25 de la Constitucion
Politica de la Republica; Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos renombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Asigned
Names and Numbers “ICANN™), vy la Jurisprudencia nacional.

Como fundamento de su argumentacion acompafian: |mpresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.540,
“ENJOY”, mixta, productos, clase 1, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil
cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.541, “ENJOY”, mixta, productos, clase 2,
registrado con fecha diecis¢is de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.c consulta sobre Registro N°
742.542, “ENJOY”, mixta, productos, clase 3, registrado con fecha diecis¢is de diciembre de
dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.543, “ENJOY”, mixta, productos,
clase 4, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 742.544, ““ENJOY”, mixta, productos, clase 5, registrado con fecha dieciséis de
diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 746.612, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 6, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 746.611, “ENJOY”, mixta, productos, clase 7, registrado con fecha
dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 746.610,
“ENJOY”, mixta, productos, clase 8, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil
cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 746.609, “ENJOY”, mixta, productos, clase 10,
registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
742.545, “ENJOY™, mixta, productos, clase 11, registrado con fecha dieciséis de diciembre de
dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.546, “ENJOY”, mixta, productos,
clase 13, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 742.547, “ENJOY”, mixta, productos, clase 14, registrado con fecha dieciséis de
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diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.548, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 15, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 742.549, “ENJOY”, mixta, productos, clase 16, registrado con
fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.550,
“ENJOY”, mixta, productos, clase 17, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil
cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.551, “ENJOY”, mixta, productos, clase 18,
registrado con fecha diecis¢is de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
742.552, “ENJOY”, mixta, productos, clase 19, registrado con fecha dieciséis de diciembre de
dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.553, “ENJOY”, mixta, productos,
clase 20, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 742.554, “ENJOY”, mixta, productos, clase 21, registrado con fecha dieciséis de
diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.555, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 22, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 742.556, “ENJOY”, mixta, productos, clase 23, registrado con
fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.557,
“ENJOY”, mixta, productos, clase 24, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil
cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.558, “ENJOY”, mixta, productos, clase 26,
registrado con fecha diecis¢is de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
742.559, “ENJOY™, mixta, productos, clase 27, registrado con fecha dieciséis de diciembre de
dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.560, “ENJOY”, mixta, productos,
clase 28, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 773.507, “ENJOY”, mixta, productos, clase 29, registrado con fecha dieciséis de
diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.561, “ENJOY”, mixta,
productos, clase 30, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 742.562, “ENJOY”, mixta, productos, clase 32, registrado con
fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.563,
“ENJOY”, mixta, productos, clase 33, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil
cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.564, “ENJOY”, mixta, productos, clase 34,
registrado con fecha diecis¢is de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
742.565, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 35, registrado con fecha dieciséis de diciembre de
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dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.566, “ENJOY”, mixta, servicios, clase
36, d registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 742.567, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 37, registrado con fecha dieciséis de
diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de

Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.568 “ENJOY”, mixta,
servicios, clase 38, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 773.504, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 39, registrado con fecha
dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.569,
“ENJOY”, mixta, servicios, clase 40, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil
cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 804.905, “ENJOY”, denominativa, servicios, clase
41, registrado con fecha diecistis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 742.571, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 42, registrado con fecha dieciséis de
diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.572, “ENJOY”, mixta,
servicios, clase 43, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 742.573, “ENJOY”, mixta, servicios, clase 44, registrado con fecha
dieciséis de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 742.574,
“ENJOY”, mixta, servicios, clase 45, registrado con fecha dieciséis de diciembre de dos mil
cinco; Copiade Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina Espafiola de
Marcas y Patentes dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Espaia,
Registro N° 2.982.700, “ENJOY CASINO”, denominativa, servicios, clases 41 y 43, registrado
con fecha 08 de septiembre de 2011; Copia de Certificado de Titulo de Marca Comercial,
emitido por la Oficina Espaiiola de Marcas y Patentes dependiente del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de Espana, Registro N° 2.983.140, “ENJOY”, mixta, servicios, clases 41
y 43, registrado con fecha 13 de septiembre de 2011; Impresion obtenida de la pagina Web de
United Status Patent and Trademark Office, www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro N°
3381599, “ENJOY” CASINO”, denominativa, servicios, clase 41, registrado con fecha doce
de febrero de dos mil ocho, impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece; Impresion
obtenida de la pagina Web de United Status Patent and Trademark Office
www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro N° 3434586, “ENJOY”, denominativa,
servicios, clase 41, registrado con fecha veintisiete de mayo de dos mil ocho, impreso con
fecha seis de mayo de dos mil trece; Impresion obtenida de la pagina Web de United Status
Patent and Trademark Office www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro N° 3906148,
“ENJOY TOUR”, denominativa, servicios, clases 39, 41 y 43, registrado con fecha dieciocho
de enero de dos mil once, impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece; Impresion
obtenida de la pagina Web de United Status Patent and Trademark Office
www.tess2.uspto.gov consulta sobre Registro N° 3381600, “E ENJOY ”, mixta, servicios, clase
41, registrado con fecha doce de febrero de dos mil ocho, impreso con fecha seis de mayo de
dos mil trece; Copia de Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina de
Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la Republica del Pert, Registro N° 00052318,


http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.tess2.uspto.gov
http://www.tess2.uspto.gov
http://www.tess2.uspto.gov
http://www.tess2.uspto.gov

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

“ENJOY”, servicios, clase 43, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho,
impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece; Copia de Certificado de Titulo de Marca
Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la Republica
del Pera, Registro N° 00052317, “ENJOY”, servicios, clase 41, registrado con fecha veintiuno
de agosto de dos mil ocho, impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece; Copia de
Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del
Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
— INDECOPI de la Republica del Pert, Registro N° 00052316, “ENJOY CLUB?”, servicios,
clase 41, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho, impreso con fecha seis de
mayo de dos mil trece; Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina de
Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la Republica del Pert, Registro N° 00052315,
“ENJOY CLUB”, servicios, clase 43, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil
ocho, impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece; Certificado de Titulo de Marca
Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la Republica
del Peru, Registro N° 00052314, “ENJOY HOTELES”, servicios, clase 43, registrado con
fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho, impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece;
Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del
Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
— INDECOPI de la Republica del Pert, Registro N° 00052313, “ENJOY HOTELES”,
servicios, clase 41, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho, impreso con
fecha seis de mayo de dos mil trece; Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la
Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la Republica del Pert, Registro N°
00052312, “ENJOY CASINO”, servicios, clase 43, registrado con fecha veintiuno de agosto
de dos mil ocho, impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece; Certificado de Titulo de
Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la
Republica del Pera, Registro N° 00052311, “ENJOY CASINO”, servicios, clase 41, registrado
con fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho, impreso con fecha seis de mayo de dos mil
trece; Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual — INDECOPI de la Republica del Per, Registro N° 00141766, “ENJOY”,
productos, clase 16, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho, impreso con
fecha seis de mayo de dos mil trece; Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la
Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la Republica del Pert, Registro N°
00141765, “ENJOY CLUB?”, productos, clase 16, registrado con fecha veintiuno de agosto de
dos mil ocho, impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece; Certificado de Titulo de Marca
Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la Republica
del Pert, Registro N° 00141764, “ENJOY HOTELES”, productos, clase 16, registrado con
fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho, impreso con fecha seis de mayo de dos mil trece;
Certificado de Titulo de Marca Comercial, emitido por la Oficina de Signos Distintivos del
Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
— INDECOPI de la Republica del Peru, Registro N° 00155232, “ENJOY CASINO”,
productos, clase 16, registrado con fecha cuatro de mayo de dos mil nueve, impreso con fecha
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seis de mayo de dos mil trece; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de la Republica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N°
2801496, “ENJOY HOTELES”, denominativa, productos, clase 16, registrada con fecha
veintistis de enero de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial de la Republica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta
sobre Registro N°2801498, “ENJOY CLUB”, denominativa, productos, clase 16, registrada
con fecha dos de febrero de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial de la Republica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta
sobre Registro N°2801502, “ENJOY CASINO”, denominativa, Servicios, clase 43, registrada
con fecha veintiséis de enero de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la Republica de Argentina Www.inpi.gov.ar
consulta sobre Registro N°2810614, “ENJOY MENDOZA”, denominativa, productos, clase
16, registrada con fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve; Impresion obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la Repiblica de Argentina
www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N° 2810615, “ENJOY MENDOZA”, denominativa,
productos, clase 28, registrada con fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la Republica de
Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N° 2810616, “ENJOY MENDOZA”,
denominativa, servicios, clase 38, registrada con fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la
Republica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N°2810618, “ENJOY
CASINO E”, mixta, servicios, clase 38, registrada con fecha diecinueve de marzo de dos mil
nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
la Repiblica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N°2810626, “ENJOY
CASINO E”, mixta, productos, clase 16, registrada con fecha diecinueve de marzo de dos mil
nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
la Repiblica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N°2810628, “ENJOY
MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, productos, clase 28, registrada con fecha
diecinueve de marzo de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial de la Republica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta
sobre Registro N°2810629, “ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, productos,
clase 16, registrada con fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve; Impresion obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la Repiblica de Argentina
www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N°2810640, “ENJOY MENDOZA CASINO E”,
mixta, servicios, clase 38, registrada con fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la
Republica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N°2810641, “ENJOY
MENDOZA CASINO & RESORT E”, mixta, servicios, clase 38, registrada con fecha
dieciocho de marzo de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Poder Judicial
www.poderjudicial.cl, fallo de la llustre Corte de Apelaciones de Santiago recaido en Recurso
de Queja Rol 5227-2011, de fecha cuatro de enero de dos mil doce; Copia de Extracto de
escritura publica otorgada ante el Notario Titular de la Trigésimo cuarta Notaria de Santiago,
de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, en donde consta la transformacion de “Enjoy
Gestion S.A. en una Sociedad de Responsabilidad Limitada; Certificacion de extracto de
transformacion de sociedad “Enjoy Gestion Limitada de Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices de Santiago de fecha veintiséis de diciembre de dos mil ocho;

Copia de contrato Licencia de Uso de Marcas Comerciales de Martinez y Compaiia Limitada
a “Enjoy Gestion Limitada, de fecha dos de noviembre de dos mil once; Impresion obtenida
de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
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Registro N° 857.650,“ENJOY RESTAURANTES”, clase 16, registrado con fecha trece de
agosto de dos mil nueve: Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 865.573, “ENJOY
RESTAURANTES”, clase 35, registrado con fecha seis de noviembre de dos mil nueve;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 865.574, “ENJOY RESTAURANTES”, clase 36,
registrado con fecha seis de noviembre de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
749.722, “RESTAURANTESENJOY.CL”, clase 09, registrado con fecha seis de febrero de
dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 749.721, “RESTAURANTESENJOY.CL”,
clase 16, registrado con fecha seis de febrero de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
749.720,“RESTAURANTESENJOY.CL”, clase 28, registrado con fecha seis de febrero de
dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 749.719, “RESTAURANTESENJOY.CL”,
clase 35, registrado con fecha seis de febrero de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
749.718, “RESTAURANTESENJOY.CL”, clase 36, registrado con fecha seis de febrero de
dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 749.717, “RESTAURANTESENJOY.CL”,
clase 38, registrado con fecha seis de febrero de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
749.716, “RESTAURANTESENJOY.CL”, clase 39, registrado con fecha seis de febrero de
dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 749.715, “RESTAURANTESENJOY.CL”,
clase 41, registrado con fecha seis de febrero de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
749.714, “RESTAURANTESENJOY.CL”, clase 43, registrado con fecha seis de febrero de
dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina Web del Network Information Center Chile
(NIC Chile) www.nic.cl consulta sobre nombre de dominio www.restaurantesenjoy.cl,
impreso con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil trece; Impresion obtenida de la
pagina Web www.enjoyfood.cl, impreso con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil trece;
Impresion obtenida de la pagina Web www.wordreference.com ,consulta de traduccion del
inglés al espafiol de palabra “FOOD”, impresa con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil
trece e impresion obtenida desde la pagina web de la Real Academia Espafola www.rae.es
consulta sobre la palabra “COMIDA”, fe fecha veinticuatro de diciembre de dos mil trece.

Que los senores Enjoy Gestion Limitada, en cumplimiento de la medida para mejor resolver
decretada en autos, acompanan los siguientes documentos: Impresion de una pagina de
documento denominado: “Las 500 Mayores Empresas de Chile”, en donde la Empresa Enjoy
aparece mencionada en el lugar N° 244, sin constar emisor, de fecha julio de dos mil once;
Impresion de una pagina obtenida desde el sitio web del buscador virtual Google,
www.google.cl, resultado de busqueda de la expresion “enjoy”, en donde aparecen sélo
resultados relativos a servicios asociados a la marca “ENJOY”, impresa con fecha catorce de
marzo de dos mil catorce; Impresion de una pagina obtenida desde el sitio web del buscador
virtual Google, www.google.cl, resultado de busqueda de la expresion “enjoy restaurant”, en
donde aparecen sdlo resultados relativos a servicios asociados a la marca “ENJOY”, impresa
con fecha catorce de marzo de dos mil catorce e Impresion de una pagina obtenida desde el
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sitio web www.enjoy.cl, en donde aparece informacion de los restaurantes que se encuentran
dentro del Casino y Resort Enjoy de Santiago, impresa con fecha catorce de marzo de dos mil
catorce.

CONSIDERANDO:

1- Que consta en autos que don Sebastian Nicolas Saldias Penatiene la calidad de primer
solicitante puesto que pidi6 el dominio en cuestion en estos autos, en forma previa a los
sefnores Enjoy Gestion Limitada;

2.- Que de acuerdo alo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto e mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
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principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo™-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, la naturaleza de las
expresiones gque constituyen el dominio y el interés de las partes respecto del dominio en
cuestion;

12.- Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio en
disputa, es un hecho cierto, que no necesita prueba que esta constituido por dos expresiones
preexistentes en lengua inglesa, con un significado claro preciso;

13.-  Que lo antes expresado significa que, estos vocablos no son creacion intelectual ni de
uso exclusivo de ninguna de las partes en conflicto en autos;

14.- Querespecto del interés del primer solicitante, habiendo sido citada en tiempo y forma
no compareci6 durante el curso del proceso, por lo que acredita su interés con la sola
presentacion de su solicitud en primer lugar;

15.-  Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en el proceso, no objetados, que su razon social incluye como parte distintiva la expresion
“ENJOY”, que es titular de diversos registros de marcas de la expresion “ENJOY”,
individualmente considerada, como en conjunto con un disefio caracteristico constituido por
un circulo con una apertura de la que emanan estrellas, para distinguir productos de las clases
1 a 34, con exclusion de productos de las clase 12 y 25, del Clasificador Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, asi como, servicios de las clases 35, 37, 41,
36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, del mismo Clasificador, cuyo registro mas antiguo data del ano
dos mil cinco; Que también tiene registrada como marca, como conjunto, la expresion
“ENJOY RESTAURANTE” y “RESTAURANTE ENJOY”, para distinguir productos de las
clases 9, 16, 28 y serviciosde laclase 35, 36, 38. 39, 41,43, del mencionado Clasificador, que
asimismo tiene registrado en el extranjero, la expresion “ENJOY” y su disefio caracteristico,
para distinguir servicios de las clases 41 y 43, del mismo Clasificador;

16.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no
habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relacion con la expresion
“ENJOY FOOD”, previo a su solicitud, se concluye que no existe infraccion a derechos
validamente adquiridos;

17.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas, antes mencionadas, corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First Come First Served”, en base a los
antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

18.- Que respecto ala malafe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

19.-  Que, en consecuencia, cabe a continuacion dilucidar si alguna de las partes en este
conflicto posee un interés, derecho o relacion con el nombre de dominio en cuestion, que
prevalezca sobre €l otro;
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20.-  Que respecto de los derechos de las partes consta de lo expresado en los numerandos
precedentes que ninguna de las partes ha acreditado unarelacion o derecho con el dominio en
cuestion en autos, previo a su solicitud,

21.- Que, asimismo, es dable considerar que atendida la naturaleza y caracteristicas propias
del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas
comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del principio de especialidad;

22.-  Que la circunstancia antes expresada, es consecuencia de que el nhombre del dominio,
como signo identificador, tiene una limitacion en el sentido que, un mismo nombre, sélo
puede ser asignado a un usuario;

23.-  Que la limitacion antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del
dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregacion o sustitucion a una
expresion o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, como ocurre en la
especie;

24.-  Que corrobora lo antes expresado, € hecho que a revisar esta Arbitro los registros de
dominios que administra NIC Chile ha podido constatar que, se encuentran asignados a
personas diferentes del segundo solicitante los dominios “enjoybox.cl”; “enjoyrelax.cl”,
“asenjoycia.cl”;

25.-  Que lo expresado en el numerando precedente demuestra, ademas, que la expresion
“ENJOY”, no es de uso exclusivo del segundo solicitante en materia de dominios;

26.- Que consta en autos que, € primer solicitante al usar su dominio le agrega un diseno
caracteristico diferente al diseflo que caracteriza y distingue en €l mercado al segundo
solicitante;

27.-  Que no habiendo ninguna de las partes demostrado uso del conjunto “ENJOY FOOD”
previo a su solicitud de dominio, aparece como primer adoptante y creador de este conjunto €l
primer solicitante;

28.-  Que en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la conviccién que no existe por parte
del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar.

29.- Que s bien el segundo solicitante acompai6 antecedentes de uso de la marca
“ENJOY”, este uso es posterior a la primera solicitud de autos e insuficiente para acreditar
famay notoriedad, por lo que no ateralo previamente resuelto;

30.- Que lo antes expresado no impide la presencia comercial del segundo solicitante en
Internet, pues esta Arbitro ha constatado en NIC Chile que es titular de innumerables
asignaciones de dominios, actualmente vigentes.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “enjoyfood.cl”, al primer solicitante sefior Sebastian
Nicolas Sandias Pena;

2.- Eliminese la solicitud de los senores Enjoy Gestion Limitada;

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.
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TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por los Testigos, dofa Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo
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