Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCION

ARBITRAJE: ENJOYPARTY.CL

En Santiago a 04 de Noviembre del afio 2008, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro

arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio enjoyparty.cl, vengo en dictar la
presente resolucién con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi cardcter de arbitro
arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Verdnica Andrea Giakoni Atalah, primer solicitante, domiciliado: El

Canelo #2730, departamento 503, comuna: Providencia y por la otra Martinez y Compaifiia
Limitada, segundo solicitante, representada por Percy Ecclefield Arriaza., para estos efectos
domiciliados en Av. Presidente Riesco #5711, piso 15, comuna Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 21 de Abril del 2008, se recibié6 en mi oficina Oficio N° 08896 materia solicita
arbitraje dominio enjoyparty.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del
conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion
arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente
aceptaron.

Con fecha 23 de Abril de 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile este arbitro arbitrador declaro aceptar el cargo y notificé a las partes en conflicto por
medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacién y consignacion para el
dia 06 de Mayo del 2008, lo cual consta en autos.

Que con fecha 06 de Mayo del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos,
solamente con la asistencia del segundo solicitante representado por don Patricio Pottstock, con
domicilio en El Bosque Norte 0177, Oficina 803. Poderes y consignacion., Don Patricio
Pottstock, sefiala que tiene poder de su representado y solicita un plazo para acompanarlo, y
acompana cheque de pago de honorarios arbitrales, a todo lo cual se provee se tenga presente y
se fija un término de 3 dias hébiles para que la primera solicitante presente por escrito sus
argumentos e intereses sobre el dominio en disputa. Si no compareciere se procedera a asignar
el dominio al segundo solicitante haciendo efectivo el apercibimiento indicado. Si compareciere
se fijaran las reglas de procedimiento y continuard el juicio arbitral. Don Patricio Pottstock
deberd acompanar el poder indicado dentro de 5 dias habiles. Queda notificado el solicitante
presente y el solicitante inasistente se notificard por e-mail o fax o carta simple.

Que con fecha 08 de Mayo del 2008, Veronica Andrea Giakoni Atalah, primer solicitante, envia
correo electronico al juez arbitro realizando consulta, y posteriormente con fecha 09 de mayo
del 2008, Verdonica Giakoni Atalah, primer solicitante envia correo con presentacion de



argumentos y también hace llegar su presentacion en formato fisico. Que en resumen los
argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante Veronica Giakoni Atalah son los
siguientes:

1. Primero: Adquiri el dominio para iniciar un negocio con el fin de tener otros ingresos.

ii.  Segundo: El area de desarrollo son las Fiestas Tematicas, ofreciendo servicios como
banqueteria, decoracidon, musica, entre otros elementos que se requieren para organizar
este tipo de eventos.

iii.  Tercero: Buscando el nombre que refleja el concepto a desarrollar y que facilitara la
llegada al publico a cual est4 dirigido el negocio, consideré que “Enjoy Party” era el
adecuado. El nombre encierra el concepto de la idea de negocio que estoy realizando. Es
decir una fiesta entretenida.

iv.  Cuarto: Mi interés de tener el dominio enjoyparty.cl , es porque es el nombre que le he
dado a este negocio y tener el acceso a Internet con el mismo nombre hace que sea mas
facil de recordar para quienes estén interesados en el servicio.

Que la parte del primer solicitante no acompafa prueba alguna respecto del uso y de la
existencia de la actividad en el rubro de fiestas entretenidas que indica en su presentacion, seria
aquel en el cual utiliza el nombre de dominio y nombre del servicio enjoyparty.

Que revisado en Internet el sitio Web www.enjoyparty.cl este figura inactivo, por lo que
tampoco es factible obtener antecedentes del uso y giro que tendria el primer solicitante por este
medio.

Que con fecha 12 de mayo del 2008, Francisco Molina Caceres, en representacion del segundo
solicitante Martinez y Compaiiia Ltda., presenta escrito: Acredita personeria con el merito de
los documentos que acompana.

Que con fecha 14 de mayo del 2008, se resuelve: Al punto 1 y 2, se tienen por presentados los
argumentos e interese por parte del primer solicitante, Sra. Veronica Giakoni Atalah. Al escrito
Acredita personeria con el merito de los documentos que acompania, se resuelve; A lo principal:
Por cumplido lo ordenado y téngase por acompafiados los documentos bajo apercibimiento legal
que corresponda; Otrosi; Téngase presente. Atendido lo anterior se fijan las Normas del
Procedimiento.

Que con fecha 04 de junio del 2008, Francisco Molina Caceres, por el segundo solicitante,
presenta escrito Demanda de Asignacion del Dominio “enjoyparty.cl”. Que en resumen los
argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante Martinez y Compaifia Limitada son los
siguientes:

i.  Mi representado Martinez y Compafiia Limitada es ampliamente conocido en Chile y el
extranjero por ser el mayor operador de “ Casinos de Juego” de Chile creador de la
expresion Enjoy con la cual se identifica tanto en el &mbito nacional como internacional
haciendo de esta, una de las marcas mas conocidas del mercado.

ii.  Martinez y Compaiia Limitada es una empresa dedicada a la administracion de casinos
de juegos y de todas las actividades que supongan entretencion y diversion, gozando de
una reconocida presencia y fama, en virtud de esta notoriedad ha desarrollado por afios
una estrategia de posicionamiento y proteccion de la marca enjoy, tanto en Chile como
en el extranjero, contando con mas de 2000 registros en Chile que contienen la
expresion enjoy, ademads de poseer la marca en EEUU, Argentina, Pert y en tramite en la
comunidad Europea.

1ii.  No es posible permitir que cualquier tercero quisiera aprovecharse de la fama y
notoriedad de mi mandante por lo que resulta natural, a juicio del segundo solicitante,
obtener el nombre redominio “enjoyparty.cl”, ya que constituye una directa evocacion y
referencia a su identidad comercial y a los servicios que ella desarrolla, ya que induce al
publico consumidor a asociar el nombre de dominio con sus marcas las cuales son
ampliamente conocidas y promocionadas en el mercado.



10.

11.

12.

13.

iv.  Que si bien es cierto, los nombres de dominio, no son marcas comerciales, ¢stos en
muchas ocasiones se traducen en verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas y
por ende, no solo se relacionan con una simple direccion IP.

v.  El dominios en cuestion corresponde a uno de los tantos servicios prestados por mi
mandante, si un consumidor de los productos y servicios de enjoy ingresa a la pagina
“enjoyparty”, no pretende encontrar otros que los servicios o productos ofrecidos por mi
mandante y no los servicios del primer solicitante, no cabe duda entonces que estos se
sentirdn frustrados y posiblemente engafiados por este nombre de dominio.

vi.  Que el articulo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de
dominio, sefiala que “es de exclusiva responsabilidad del solicitante de un dominio que
su inscripcion no contrarie los derechos validamente adquiridos por terceros sobre la
misma denominacion”. Por lo anterior, y en considerando que el registro de marcas en
Chile es una entidad que entrega informacion publica incluso via Internet, no cabe sino
concluir que la inscripcion fue realizada por el solicitando contraviniendo los derechos
de mi representada, emanados del registro de la marca enjoy.

vii.  Que mi mandante es ampliamente conocido y reconocido por su nombre enjoy, logrando
posicionar este nombre como una marca afamada en Chile y en el extranjero, temiendo
debidamente registrada esta denominacion y cientos de variantes que la contienen en el
departamento de Propiedad Industrial.

viii.  En consecuencia, conforme lo dispuesto en el Art. 14 de la reglamentacion para el
funcionamiento de registro de nombre de dominio, serd de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no resulte contraria a los derechos validamente adquiridos
por terceros en el pais, y al Art. 22 letra a) que establece como una causal para la
revocacion de un dominio: “ Que el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente
similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o
a un nombre por le cual el reclamante sea reconocido” los que claramente no se han
respetado por la Sra. Veronica Giakoni Atalah.

Al efecto acompaia los siguientes documentos:
1.  Fotocopias reg. N° 3.381.600, de EE.UU.

ii.  Fotocopia reg. N° 3.381.599, de EE.UU.

ili.  Certificados de Internet N° 742540-742541-742542-742543-742544-746612- 746611-
746610- 746609- 742545- 742546- T42547- 742548- T42549- 742540- T42541- 742542-
742543- 742554~ T42555- 742556~ 742557- 742558- 742559- 773507- 742561- 742562-
742563- 742564- T42565- 742566- 742567- 742568- 773504- 742569- 742570- 742571-
742572- 742573- 742574.

Que los documentos acompanados acreditan que el segundo solicitante es titular de numerosas
marcas Enjoy en diversas clases del clasificador internacional, siendo aquellas mas relevantes
los registros en clase 45 para alquiler de vestuario y trajes de noche, y en clase 41 que cubre
salas de espectaculos, bailes y juegos en general.

Que los documentos acompaiiados por el segundo solicitante se tuvieron por acompaifiados bajo
apercibimiento y, con citacion, respectivamente, y la primera solicitante del dominio Sra.
Veronica Giakoni Atalah, no presento nuevos argumentos e intereses ni objetd los documentos
acompafiados.

Que ninguna de las dos partes presentd escrito con observaciones a las pruebas rendidas por lo
cual se cito a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1-Que las disposiciones de la Reglamentacion de NIC Chile en su articulo 14 sefiala, entre otras
cosas, que sera responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcion cumpla con
las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de
terceros.



2-Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor
derecho sobre el dominio solicitado.

3-Que la primera solicitante no acreditd en autos el poseer un mejor derecho sobre el dominio
en disputa y se limit6 a presentar por escrito sus argumentos sin probar ninguno de los hechos
alli aseverados.

4-Que el segundo solicitante presentd abundante prueba respecto de su mejor derecho sobre el
dominio en disputa en virtud de su giro en el ambito de casinos, y en particular de sus registros
marcarios en clases 41 y 45.

5-Que el nombre de dominio en disputa se compone de la palabra Enjoy, que es la marca
registrada y usada por el segundo solicitante y a la expresion “party” que no le otorga suficiente
diferenciacion de la marca registrada Enjoy, sobre la cual el segundo solicitante ha acreditado
poseer un mejor derecho. Que a mayor abundamiento el giro de “fiestas” o “party” esta
considerado y forma parte de la gama de actividades y servicios que supone un casino y salon
de juegos.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio enjoyparty.cl. al sesundo solicitante Martinez y Compaiia Limitada.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Victoria Santis Pinilla
Rut: 14.244.775-4 y dona Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo
domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO VICTORIA SANTIS PINILLA
RUT: 12.190.258-3 RUT: 14.244.775-4



