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Ref. Sentencia conflicto enjoykids.cl

Partes: OSCAR ENRIQUE BRAVO SOTO
ENJOY GESTION LIMITADA

Santiago, ocho de mayo de dos mil trece.
VISTOS:

1.- OFICIO 17059, de fojas 1, de fecha 8 de octubre de 2012, de fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como arbitro
para la resolucién del conflicto por asignacion del nombre de dominio enjoykids.cl, suscitado entre don OSCAR
ENRIQUE BRAVO SOTO, RUT: 12.046.062-5. Domiciliado en Santa Luisa 265, Quilicura, Santiago y ENJOY GESTION
LIMITADA, RUT: 96.976.920-4, representados por dofa Josefina Olivares C., domiciliada en El Bosque Norte 0177, Of.
803, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacién del arbitraje, juramento de rigor y citacion a una audiencia de conciliacién y/o fijacién del
procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificacion de fojas 4 vta.

3.- Acta de fojas 5, en que consta la realizacion de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del
segundo solicitante en calidad de agente oficioso, asegurando que su mandante ratificard lo actuado dentro de
tercero dia. No siendo posible el llamado a conciliacidn se fijé6 derechamente el procedimiento arbitral, lo que fue
notificado personalmente al asistente y por correo electrénico a los ausentes como consta a fojas 7.

4.- Ratificacion de lo obrado por el abogado del segundo solicitante, copias de escrituras publicas que acreditan
personeria de don Francisco Molina y don Josemaria Ecclefield Barbera para actuar en representacion de Enjoy
Gestion Limitada, poder y delegacidn de poder presentados por el segundo solicitante, que constan de fojas 8 a 13;y
resoluciéon que proveyé la referida presentacion y su respectiva notificacidon via correo electrénico, que consta a
fojas 14 y 15 respectivamente.

5.- Demanda de alegacion de mejor derecho, presentada por el segundo solicitante a fojas 16, en que solicita se le
asigne el dominio en disputa en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Expone que Enjoy Gestion
Limitada es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el mercado local y extranjero, cuya
denominacion Enjoy goza de fama y notoriedad a nivel nacional. Asi, en Chile y fuera del pais administra y explota
casinos de juego al amparo de la ley 19.995. Administra los casinos de juego de las ciudades de Antofagasta,
Coquimbo, Vifia del Mar, Santa Cruz, Rinconada, Pucén y Chiloé; ademds de explotar en dichos centros de
esparcimiento hoteles, restaurantes, cafeterias, centros de convenciones, spas, hipédromos, turismo, transporte de
personas, playas lacustres y centros de deportes invernales, entre otros. Sefiala que es conocida en el mercado
nacional y extranjero, de forma amplia por el mercado y el publico general bajo la denominaciéon Enjoy, signo
distintivo bajo el cual actua en todas sus actividades comerciales, incluso en su razén social.

Sefiala que la empresa ha desarrollado 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. Fruto de esta politica, Enjoy Gestidn Limitada
es propietaria, titular y licenciataria de mas de 3.000 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, Perd y Espafia. Agrega que ademas es titular de mas de 200 nombres de
dominio registrados ante Nic Chile, entre ellos enjoy.cl. De lo anterior deduce que es evidente la similitud entre sus
marcas y el nombre de dominio en disputa y que se trata de un signo que carece de distintividad, novedad, que
emplea en forma integra la marca registrada del segundo solicitante, lo que inducira al publico consumidor a 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 orden de ideas, estima que la adicion de la palabra “Kids” o nifios en espafiol no permite una efectiva
diferenciacidn con las marcas registradas del segundo solicitante, y sélo lo enmarca en un rango etario frente o en
otras palabras, un tipo de usuario en relacién con la marca del segundo solicitante, lo que hace que aumente el
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riesgo de confusién y error, atendido que el rubro del segundo solicitante se desarrolla también en actividades de
recreacién y entretenimiento, dentro de las que también considera actividades para nifos.

Considera que si se asignara el nombre en disputa a un tercero se permitiria que éste haga uso de una marca
famosa y notoria, registrada en el Instituto de Propiedad Industrial, que ademas es una expresién que forma parte
esencial de su razén social Enjoy Gestion Limitada.

En cuanto al derecho, sefiala que los nombres de dominio cumplen un rol fundamental como identificadores en
internet del origen de los diversos productos y servicios ofrecidos en distintas paginas web, siendo signos distintivos,
por lo que la jurisprudencia ha sido uniforme en considerar que si los nombres de dominio son idénticos o
engafiosamente similares a marcas registradas vulneran el derecho del titular de la marca para usar la denominacién
de forma exclusiva y excluyente en el trafico econdmico, por cuanto los nombres de dominio y las marcas
comerciales cumplen un mismo fin identificador en el mercado. Invoca al respecto lo dispuesto en el numeral 14° del
Reglamento NIC Chile, las normas pertinentes para la resolucion del conflicto de autos estan constituidas por las
normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y los derechos validamente adquiridos por
terceros.

Agrega luego que su solicitud se funda en ser creadora y titular de la denominacién Enjoy en Chile, la cual posee la
calidad juridica de ser un Privilegio Industrial de la ley 19.039, en calidad de marca comercial y que otorga a su titular
el derecho exclusivo y excluyente de usar en el trafico econdmico las diferentes marcas comerciales para el término
“Enjoy”, debidamente registradas y vigentes ante el INAPI. Asi, los registros citados otorgan al segundo solicitante un
derecho validamente adquirido sobre la denominacion “Enjoy”, derecho que se veria seriamente vulnerado de
otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante. Cita ademas el articulo 584 del Cédigo Civil y las
normas constitucionales que apoyan el derecho de propiedad sobre bienes incorporales, en este caso las marcas
comerciales de su titularidad. Considera al respecto que no procede aplicar el principio “first come, first served”,
por no ser aceptado ni por la doctrina ni la jurisprudencia y por ser contrario a toda ldgica de nuestro sistema
juridico de origen romanico y registral, que no podria amparar la mera expectativa temeraria del primer solicitante.
Invoca luego la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (“UDRP” por sus siglas en
inglés), desarrollada por la Corporacién de Nombres y NUumeros asignados a Internet, documento que reconoce
como aspecto fundamental para la resolucidon de conflictos de la especie de autos, la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestidén, considerando en su titulo preliminar como fundamentos para iniciar un
procedimiento de disputa de nombres de dominio: a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente
similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. Sefiala que
este criterio ha sido recogido en el numeral 22 del Reglamento Nic Chile, especialmente su letra a), que entiende
demuestra la relacidn existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Reitera al respecto la
similitud del nombre de dominio en disputa y las marcas comerciales y nombres de dominio registrados por el
segundo solicitante y el hecho que contenga integramente la denominacién “Enjoy”, bajo la cual ha construido su
fama, existiendo posibilidad de confusidn. Sefiala que los nombres de dominio cumplen un rol fundamental de
identificadores del origen de productos y servicios ofrecidos en Internet. Enjoykids.cl va a inducir al publico a asociar
el nombre de dominio sefalado con las marcas de Enjoy.

Se refiere luego a lo dispuesto en la ley 19.039, en cuanto que “las marcas registradas en Chile que gocen de famay
notoriedad podran impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos,
servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condicién, por una parte, de que
estos uUltimos guarden algun tipo de conexion con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial
que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa proteccién lesione los
intereses del titular de la marca notoria registrada”. Considera al respecto que si bien es una norma para dirimir
conflictos marcarios, este mismo criterio debiera usarse para resolver el presente conflicto, esto es, que el nombre
de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca registrada, la cual considera goza de la notoriedad a
que se refiere dicha norma.

Alude luego al Convenio de Paris promulgado en Chile mediante decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991, que regula en su articulo 6 bis la proteccién a
las marcas notorias y articulo 10 bis del referido Convenio, en materia de competencia desleal, en concordancia con
lo dispuesto en el articulo 3 de la ley 20.169. Estima que es inevitable la confusion del publico consumidor respecto
al origen de los servicios y/o productos ofrecidos y el aprovechamiento de la notoriedad, fama de la marca del
segundo solicitante, para promocionar servicios de un tercero que no ha contribuido a la creaciéon de dicha
notoriedad. Considera que la pretension del primer solicitante de ofrecer sus productos y/o servicios a través del
nombre de dominio en disputa es un acto de competencia desleal, por la confusion que puede producirse,
beneficidndose de la fama ajena y excelencia de la marca Enjoy, siendo pirateria de marca ajena y acto especulativo,
conductas contrarias a las mas elementales normas de ética mercantil y practicas mercantiles honestas. Estima que
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la notoriedad de la Marca “Enjoy”, su uso profuso en el mercado y su amplia difusiéon en todos los medios llevan a
presumir el conocimiento previo de la marca de titularidad del segundo solicitante por parte del primer solicitante,
siendo imposible que se alegue desconocimiento de este hecho publico, considerando la presuncion de
conocimiento de la ley que esta establecida en nuestro ordenamiento juridico.

Cita luego un fallo del Centro de Arbitraje y Mediacidon de la OMPI, recaido en los nombres de dominio
citifinancial.com.es vy citifinancial.org.es, en que se sefialé que “dada la notoriedad de la marca Citifinancial no es
posible que la eleccion de los nombres de dominio fuese casual, constituyendo un intento de especular con ellos, o
de atraer a usuarios de internet de manera que se cree confusion sobre las prestaciones del demandante, o de
perturbar de alguna manera su actividad comercial... uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de
apreciar la mala fe en el registro y uso de un dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento
previo de la marca”, de lo que deduce que el registro del primer solicitante adoleceria del vicio de mala fe. Al
respecto, de acuerdo al fallo de la I. Corte de Apelaciones en recurso de queja 5227-2011, entiende que era de carga
del primer solicitante demostrar que su conducta esta conforme a la buena fe.

6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompaiié la siguiente prueba documental: a) De
fojas 33 a 98 acompafia certificados marcarios obtenidos de la pagina web de INAPI, segln se detalla a continuacion:
i.- Reg. N° 742.540, "ENJOY", mixta, incluye todos los productos de la clase, clase 1; ii.- Reg. N° 742.541, "ENJOY",
mixta, clase 2 (todos los productos); iii.- Reg. N° 742.542, "ENJOY", mixta, clase 3 (todos los productos); iv.- Reg. N°
742.543, "ENJOY", mixta, clase 4 (todos los productos); v.- Reg. N° 742.544, "ENJOY", mixta, clase 5 (todos los
productos); vi.- Reg. N° 746.612, "ENJOY", mixta, clase 6 (todos los productos); vii.- Reg. N° 746.611, "ENJOY", mixta,
clase 7 (todos los productos); viii.- Reg. N° 746.610, "ENJOY", mixta, clase 8 (todos los productos); ix.- Reg. N°
746.609, "ENJOY", mixta, clase 10 (todos los productos); x.- Reg. N° 742.545, "ENJOY", mixta, clase 11 (todos los
productos); xi.- Reg. N° 742.546, "ENJOY", mixta, clase 13 (todos los productos); xii.- Reg. N° 742.547, "ENJOY",
mixta, clase 14 (todos los productos); xiii.- Reg. N° 742.548, "ENJOY", clase 15 (todos los productos); xiv.- Reg. N°
742.549, "ENJOY", mixta, clase 16 (todos los productos); xv.- Reg. N° 742.550, "ENJOY", mixta, clase 17 (todos los
productos); xvi.- Reg. N° 742.551, "ENJOY", mixta, clase 18 (todos los productos); xvii.- Reg. N° 742.552, "ENJOY",
mixta, clase 19 (todos los productos); xviii.- Reg. N° 742.553, "ENJOY", mixta, clase 20 (todos los productos); xix.-
Reg. N° 742.554, "ENJOY", mixta, clase 21 (todos los productos); xx.- Reg. N° 742.555, "ENJOY", mixta, clase 22
(todos los productos); xxi.- Reg. N° 742.556, "ENJOY", mixta, clase 23 (todos los productos); xxii.- Reg. N° 742.557,
"ENJOY", mixta, clase 24 (todos los productos); xxiii.- Reg. N° 742.558, "ENJOY", mixta, clase 26 (todos los
productos); xxiv.- Reg. N° 742.559, "ENJOY", mixta, clase 27 (todos los productos); xxv.- Reg. N° 742.560, "ENJOY",
mixta, clase 28 (todos los productos); xxvi.- Reg. N° 773.507, "ENJOY", mixta, clase 29 (todos los productos); xxvii.-
Reg. N° 742.561, "ENJOY", mixta, clase 30 (todos los productos); xxviii.- Reg. N° 742.562, "ENJOY", mixta, clase 32
(todos los productos); xxix.- Reg. N° 742.563, "ENJOY", mixta, clase 33 (todos los productos); xxx.- Reg. N° 742.564,
"ENJOY", mixta, clase 34 (todos los productos); xxxi.- Reg. N° 742.565, "ENJOY", mixta, servicios, clase 35; xxxii.- Reg.
N° 742.566, "ENJOY", mixta, servicios, clase 36c¢; xxxiii.- Reg. N° 742.567, "ENJOY", mixta, servicios, clase 37c; xxxiv.-
Reg. N° 742.568, "ENJOY", mixta, servicios, clase 38c; xxxv.- Reg. N° 773.504, "ENJOY", mixta, servicios, clase 39c;
xxxvi.- Reg. N° 742.569, "ENJOY", mixta, servicios, clase 40c; xxxvii.- Reg. N° 804.905, "ENJOY", palabra o
denominacion, clase 41c; xxxviii.- Reg. N° 742.571, "ENJOY", mixta, servicios, clase 42c; xxxix.- Reg. N° 742.572,
"ENJOY", mixta, servicios, clase 43c; xl.- Reg. N° 742.571, "ENJOY", mixta, servicios, clase 44c; xli.- Reg. N° 742.574,
"ENJOY", mixta, servicios, clase 45c; b) De fojas 99 a 102 se acompafian Copias simples de solicitud de registro de
marca, otorgadas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para
los siguientes registros: i.- marca N° 2.982.700, "ENJOY CASINQO", denominativo, clases 41 y 43, concedido con fecha
8/11/2011; ii.- marca N° 2.983.140, "ENJOY", mixto, clases 41y 43, concedido con fecha 13/09/2011; c) De fojas 103
a 108 se acompanfian copias simples obtenidas de la pagina web de United Status Patent and Trademark Office de los
siguientes registros: i.- Reg. N° 3381599, "ENJOY CASINO”, denominativa, servicios, clase 41; ii.- Reg. N° 3434586,
"ENJOY” denominativa, servicios, clase 41; iii.- Reg. N° 3906148, "ENJOY TOUR” denominativa, servicios, clases 39,
41y 43; iv.- Reg. N° 3381600, "E ENJOY” mixta, servicios, clase 41; d) De fojas 109 a 120 se acompanian certificados
de registros marcarios emanados del INPI de la Republica Argentina, como se especifica a continuacion: i.- Reg. N°
2801496, “Enjoy Hoteles”, denominativa, productos, clase 16; ii.- Reg. N° 2801498, “Enjoy Club”, denominativa,
productos, clase 16; iii.- Reg. N° 2801502, “Enjoy Casino”, denominativa, servicios, clase 43; iv.- Reg. N° 2810614,
“Enjoy Mendoza”, denominativa, servicios, clase 43; v.- Reg. N° 2810615, “Enjoy Mendoza”, denominativa,
productos, clase 28; vi.- Reg. N° 2810616, “Enjoy Mendoza”, denominativa, servicios, clase 16; vii.- Reg. N° 2810618,
“Enjoy Mendoza Casino E”, mixta, servicios, clase 38; viii.- Reg. N° 2810626, “Enjoy Mendoza Casino E”, mixta,
productos, clase 16; ix.- Reg. N° 2810628, “Enjoy Mendoza Casino & Resort E”, mixta, productos, clase 28; x.- Reg. N°
2810629, “Enjoy Mendoza Casino & Resort E”, mixta, productos, clase 16; xi.- Reg. N° 2810640, “Enjoy Mendoza
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Casino E”, mixta, servicios, clase 38; xii.- Reg. N° 2810641, “Enjoy Mendoza Casino & Resort E”, mixta, servicios, clase
38; e) De fojas 121 a 132 se acompanfan certificados de registro marcario emanados del Indecopi del Perd, que se
detallan a continuacioén: i.- Reg. N° 52318, “Enjoy”, servicios, clase 43; ii.- Reg. N° 52317, “Enjoy”, servicios, clase 41;
iii.- Reg. N° 52316, “Enjoy Club”, servicios, clase 41; iv.- Reg. N° 52315, “Enjoy Club”, servicios, clase 43; v.- Reg. N°
52314, “Enjoy Hoteles”, servicios, clase 43; vi.- Reg. N° 52313, “Enjoy Hoteles”, servicios, clase 41; vii.- Reg. N°
52312, “Enjoy Casino”, servicios, clase 43; viii.- Reg. N° 52311, “Enjoy Casino”, servicios, clase 41; ix.- Reg. N° 141766,
“Enjoy”, productos, clase 16; x.- Reg. N° 141765, “Enjoy Club”, productos, clase 16; xi.- Reg. N° 141764, “Enjoy
Hoteles”, productos, clase 16; xii.- Reg. N°® 155232, “Enjoy Casino”, Productos, clase 43; f) A fojas 133 se acompafia
copia de sentencia del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI en el caso Citigroup Inc., Citibank, NA v. Ravi
Gurnani Gurnani por demanda presentada con fecha 10.03.2006; g) A fojas 138 y ss. se acompafia sentencia de la I.
Corte de Apelaciones de Santiago por recurso de queja presentado contra el juez arbitro don Héctor Bertolotto
Villouta, de fecha 4/01/2012 rol 5227-2011; h) A fojas 145 y ss. consta extracto de escritura publica de fecha
23.12.2008 en que consta la transformacién de Enjoy Gestion S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada,
certificado de extracto de transformacion de la referida sociedad emanado del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices de Santiago; i) A fojas 148 y ss. consta Copia de Licencia de Uso de Marcas
Comerciales de Martinez y Cia. limitada a Enjoy Gestidn Limitada de fecha 2.11.2011; j) De fojas 153 a 156 constan
fotocopias de la Revista América Economia con informaciones referidas a la empresa Enjoy; k) De fojas 157 a 162
consta busqueda efectuada en internet del significado de las palabras “kids” y “nifios” en los sitios
wordreference.com y lema.rae.es; I) A fojas 163 consta consulta efectuada en nic.cl respecto al sitio enjoykids.cl, en
que se da cuenta que con fecha 28/6/2012 el primer solicitante solicitd el nombre de dominio ya individualizado, y
con fecha 25/7/2012 lo efectué el segundo solicitante.

7.- A fojas 164 se proveyd alegaciones de mejor derecho y se confirié traslado a la contraria para contra
argumentaciones y objeciones documentales, teniéndose por evacuado el trdmite de alegaciones de mejor derecho
en rebeldia del primer solicitante, constando la notificacidn via correo electrdnico a las partes a fojas 165.

8.- A fojas 166 se tuvo por evacuado el tramite de contra argumentaciones, pasando los autos a etapa de
observaciones a la prueba rendida, lo cual fue notificado por correo electrénico, lo que consta a fojas 167.

9.- Que el primer solicitante no comparecié al juicio arbitral.

10.- A fojas 168 pasaron los antecedentes para fallo, constando a fojas 169 la notificacidon por correo electrdnico de
esa providencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio cumplen un rol mnemotécnico fundamental en el desarrollo de Internet, en
tanto permiten la localizacién de sujetos, productos y servicios en la red. Siendo asi la solucion de un conflicto por
asignacion de un nombre de dominio conlleva el analisis sobre cudl de los solicitantes tiene un mejor derecho para
identificarse con dicho nombre de dominio en la red.

SEGUNDO: Que para la resolucidn de estos conflictos, tanto la doctrina como la jurisprudencia han elaborado una
serie de principios orientadores, entre los que destacan, en primero lugar, el principio first come first served, que
reconoce que si las partes se encuentran en igualdad de condiciones y derechos, no podra desatenderse la
circunstancia temporal a la hora de dirimir el conflicto, debiéndose en estos casos asignarse el dominio al primero de
los solicitantes que haya registrado el dominio. Es por esto que al segundo solicitante le corresponde acreditar las
circunstancias que acreditarian que este equilibrio no se produce en un caso en concreto. Siendo asi, no es efectivo
que la jurisprudencia nacional haya desechado la aplicacion de este principio, sino que mas bien se reconoce la
necesidad de ponderar los derechos que concurren en autos a efectos de realizar una justa ponderacion de la
procedencia de su aplicacion.

TERCERO: Que en nuestro derecho la buena fe se presume, salvo que el ordenamiento juridico haya previsto
hipdtesis expresas en las cuales se presumird la mala fe, cuyas circunstancias de hecho, en todo caso, deben
acreditarse. En el caso de las politicas y términos de uso de Nic Chile, consignadas en su reglamentacién, se ha
previsto una serie de hipdtesis a este respecto, las cuales no se han configurado ni acreditado en autos, por lo que
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no podrd considerarse que concurren respecto de la solicitud del primer solicitante, como sostiene el segundo
solicitante en su presentacion.

CUARTO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante esgrime y acredita derechos marcarios sobre la expresion
enjoy, integrante del nombre de dominio en disputa. Asimismo, alude a los principios de ética mercantil y
competencia leal que se verian afectados por la solicitud del primer solicitante. De su parte, el primer solicitante no
ha comparecido en autos, no ha acompafiado antecedentes probatorios en apoyo de su solicitud ni desvirtuando las
rendidas de contrario. Asimismo, esta parte no ha activado el nombre de dominio. Siendo asi no sera posible
analizar si detenta algun derecho sobre la expresion enjoykids en la cual base su solicitud de registro o si su uso
podra ser compatible con los derechos del segundo solicitante.

QUINTO: Que en estas circunstancias, habrd de acogerse las alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante,
resolviendo la asignacion del nombre de dominio a esta parte, por haber acreditado un mejor derecho al nombre de
dominio en disputa.

SEXTO: Que en todo caso, no existen antecedentes en autos que permitan acreditar la mala fe del primer solicitante
por lo que habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto ademas, lo dispuesto en el anexo de reglamento para la administracidn del Registro de Nombres de Dominio
.cl, se RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio enjoykids.cl al segundo solicitante ENJOY GESTION LIMITADA ya individualizado en
autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecutese
por Nic Chile la presente resolucion.

Resolvio:
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Donoso Abarca
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