Ref. Conflicto enjoyurbanstation.cl, sentencia definitiva
Partes: CHILE HOLDINGS LIMITADA
ENJOY GESTION LIMITADA

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil doce
Vistos:

1.- Oficio OF. 14728 de 08 de agosto de 2011, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignacién del
nombre de dominio enjoyurbanstation.cl, suscitado entre CHILE HOLDINGS LIMITADA, RUT:
76.044.127-9 Representado por Enrique Weisselberger, Domiciliado en Miraflores N2 130 Piso 25,
Santiago, Santiago y ENJOY GESTION LIMITADA, RUT: 96.976.920-4, Representado por Percy
Ecclefield Arriaza, Domiciliado en Presidente Riesco N° 5711, Piso 15, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacion del encargo, juramento de rigor y citacion a las partes a audiencia de estilo de fojas 4 y
su notificacién a las partes de fojas 4 vta.

3.- Acta de audiencia de conciliacién y/o fijaciéon de la pauta de procedimiento arbitral decretada en
autos, con la comparecencia del representante del segundo solicitante, don Francisco Molina Caceres, y
en rebeldia del primer solicitante, de fojas 7 y notificacién a la ausente de fojas 8.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 9, en que solicita se le asigne el nombre de
dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho. En cuando a los Hechos Relata
luego los antecedentes de las solicitudes de registro de dominio en competencia y destaca que a la
mediacion en Nic Chile sélo compareci6 esa parte, por lo que no fue posible un llamado a mediar el
conflicto. Situacién que se repitié en sede arbitral en que la primera solicitante no comparecié a la
audiencia de conciliacion y/o fijacién del procedimiento, por lo que no fue posible el llamado a
conciliar el conflicto, debiendo derechamente se fijarse la pauta de procedimiento arbitral.

Agrega luego que ENJOY GESTION LIMITADA es una empresa nacional de renombre y gran prestigio
en el mercado nacional y extranjero. La denominacién ENJOY, con la cual desarrolla sus actividades
comerciales frente al publico y en el comercio general, goza de fama y notoriedad a nivel nacional.
Tanto en el pais como en el extranjero, desarrolla principalmente actividades relacionadas con la
administracién y explotacién 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 lider en
el mercado nacional y mundial; actualmente administra, explota y representa en Chile los casinos de
juego de las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Vifia del Mar, Santa Cruz, Rinconada y Pucdn; sin
perjuicio de explotar en dichos centros de esparcimiento hoteles, restaurantes, cafeterias, centros de
convenciones, spas, hipddromos, centros de deportes invernales, playas lacustres, turismo y
transporte de personas.

Sefiala que Enjoy goza de amplio reconocimiento en el mercado nacional y extranjero y es conocida
ampliamente por el mercado y el ptblico general bajo la denominacién ENJOY, signo distintivo bajo el
cual actta en todas sus actividades comerciales, incluso en su razon social, dado que esta sociedad ha
desarrollado en los dltimos 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. Destaca
que ENJOY GESTION LIMITADA es actualmente propietaria y titular de mas de 3.000 (tres mil)
registros vigentes de marcas comerciales nacionales en servicios y productos de todo el Clasificador de
Marcas que protegen la denominacion ENJOY, ademas de registros vigentes en Estados Unidos,
Argentina, Perti, Estados Unidos, Comunidad Europea y en tramite en Espafia.

Agrega que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 14 o del Reglamento NIC Chile, las normas
pertinentes para la resolucién del conflicto de autos, son las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil y los derechos validamente adquiridos por
terceros. Al respecto, sefiala que su representada es creadora y titular de la denominaciéon ENJOY en
Chile, denominacion que posee la calidad juridica de Privilegio Industrial de la Ley 19.039, en calidad
de Marca Comercial y que confiere a su titular, de acuerdo a lo sefialado por el articulo 19 BIS C de la
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citada Ley, el derecho exclusivo y excluyente de las diferentes marcas comerciales para el término
"ENJOY", debidamente registradas y vigentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
también "INAPI". Efectivamente posee méas de 3.000 solicitudes y registros de marcas vigentes; sin
perjuicio de ser a su vez, titular de mas de 200 nombres de dominio registrados ante NIC Chile, entre
ellos "ENJOY.CL".

Sostiene que el Numeral 22° del Reglamento NIC Chile que una inscripciéon de un nombre de dominio
se consideraré. abusiva cuando "el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es conocido", norma similar se encuentra reconocida en materia de Marcas Comerciales,
particularmente las que dicen relacién con las causales de irregistrabilidad del articulo 20 letras f), g)
y h) de la Ley 19.039 sobre Privilegios Industriales.

Entiende que el nombre de dominio solicitado por Chile Holdings Limitada, presenta una similitud
grafica, fonética y conceptual con las marcas comerciales y nombres de dominio de titularidad de
ENJOY, por lo que la solicitud de su representada tiene por objeto evitar que terceros se apropien de su
creacion industrial, de su fama y se confunda el publico consumidor, creyendo que contrata con ENJOY
GESTION LIMITADA, en circunstancias que lo estarfa haciendo con Chile Holdings Limitada.

En este sentido destaca, que la jurisprudencia nacional se ha uniformado en considerar que en el caso
que los nombres de dominio sean idénticos o engafosamente similares a marcas registradas, se
vulnera el derecho del titular de la marca para utilizar la denominacién registrada de manera exclusiva
y excluyente en el trafico econémico, por cuanto los nombres de dominio y las marcas comerciales
cumplen un mismo fin identificador en el mercado.

Invoca a su favor que la marca le confiere un Derecho de Propiedad establecido en el articulo 584 del
Codigo Civil y garantizado constitucionalmente en el articulo 19° Numero 25° de la Constitucién
Politica, por lo que no procede aplicar en la especie el principio "first come, first served', no aceptado
por nuestra doctrina ni jurisprudencia y contrario a toda légica de nuestro ordenamiento juridico, de
origen romanico y registral.

Entiende que por tanto, los derechos de su representada sobre la denominacién "ENJOY", adquiridos
validamente y con anterioridad a la solicitud de Chile Holdings Limitada, deben aplicarse a la
resolucion del conflicto de autos y prevalecer por sobre la mera expectativa del primer solicitante.
Agrega que de acuerdo a la acuerdo a informacién disponible en Internet, los servicios que pretende
ofrecer Chile Holdings Limitada a través del nombre de dominio solicitado, corresponderian a rubros
relacionados con los desarrollados por su representada. Urbanstation seria un espacio para
trabajadores moviles, que le ofrecen un lugar cémodo para trabajar, conectividad a Internet, servicio
de cafeteria y todo lo necesario para funcionar. “El espacio tendrd estaciones de trabajo por hora, salas
de reuniones, un auditorio y espacios para eventos corporativos”.

Alega luego que ENJOY GESTION LIMITADA es titular de las siguientes marcas comerciales en clases
directamente relacionadas con la palabra ENJOYURBANSTATION, cuya traduccion literal al espafiol
seria la de ENJOYESTACIONESURBANAS: Reg. N° 742.566, "ENJOY", mixta, servicios, Clase 36
"Asesorias financieras y de inversién de capitales, factoring, inmobiliaria, corretaje de propiedades,
administracién de bienes inmuebles, servicios de tarjetas de crédito"; Reg. N° 742.568, ENJOY, mixta,
servicios, Clase 38, Comunicaciones y telecomunicaciones en general, programas hablados, radiados y
televisados, radioemisora y canal de televisién, mensajeria electronica, transmisiéon de mensajes e
imagenes por computador y via Internet, servicios telefénicos, comunicaciones telefénicas; Reg. N°
742.572, ENJOY, mixta, Clase 43 "Hotel, motel, restaurante, bar, salén de té, cafeteria, servicio de
comida preparada en general, albergues, refugios, campings, cabafias, casas rurales, sitios de picnic";
Reg. N° 742.574, "ENJOY", mixta, Clase 45 "Club de encuentros, consultas en materia de seguridad,
alquiler de vestuario y trajes de noche".

Reitera que su representada es una empresa lider en el mercado nacional y mundial: actualmente
administra, explota y representa en Chile casinos de juegos en distintas ciudades del pais; sin perjuicio
de explotar en dichos centros de esparcimiento hoteles, restaurantes, cafeterias y centros de
convenciones, entre otros y que aprecia, las actividades que pretende desarrollar Chile Holdings
Limitada dicen directa relaciéon con los servicios ofrecidos por su representada. en sus centros de



esparcimiento, tales como los servicios que se contemplan en los centros de convenciones, ademas de
servicio de cafeteria y conectividad a internet.

Considera que el nombre de dominio solicitado por Chile Holdings Limitada es un signo que carece de
distintividad, novedad y que ademdas emplea un prefijo (ENJOY urban station) en forma integra, de
manera que se produciria semejanza fonética y grafica con los signos registrados por su representado,
produciendo error, engafio o confusién en el publico general; sin perjuicio de no proceder su registro
por constituir esta apropiacion del nombre Enjoy, una conducta claramente contraria a los principios
de competencia leal y ética mercantil.

Considera que la marca "ENJOY" es ampliamente conocida por el publico en general y constituye una
marca NOTORIA en el mercado nacional, por lo que presume el conocimiento previo de la misma por
parte del primer solicitante en autos. En este sentido, cita el fallo del Centro de Arbitraje y Mediacion
de la OM.PI (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual) recaido sobre los nombres de dominio
citifinancial.com.es y citifinancial.org.es se sefiala que "dada la notoriedad de la marca CITIFINANCIAL
no es posible que la eleccién 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 confusién 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", lo anterior
constituye prueba contundente de la mala fe con que obré Chile Holdings Limitada al solicitar la
inscripcién del nombre de dominio "ENJOYURBANSTATION.CL, puesto que al contener el prefijo
ENJOY constituye un nombre de dominio claramente confundible con las marcas de titularidad de su
representado. Entiende ademas que la inasistencia del primer solicitante a la audiencia de mediacion,
el no uso de la facultad contemplada en el Reglamento NIC Chile y la inasistencia a la audiencia de
conciliacién, permiten concluir el perfecto conocimiento de la marca NOTORIA de ENJOY GESTION
LIMITADA. En definitiva, la pretensiéon del primer solicitante sobre el nombre de dominio
ENJOYURBANSTATION.CL, vulnera los derechos validamente adquiridos por su representado sobre la
denominacion "ENJOY", ademas de generar toda clase de errores y confusiones en el publico
consumidor respecto al origen de los servicios ofrecidos, al constituir la marca de titularidad de ENJOY
GESTION LIMITADA un nombre por el cual es ampliamente reconocido en el trafico comercial.

Alude luego a recientes fallos de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, pronunciandose en sendos
Recursos de Queja, deducidos en contra de fallos arbitrales abusivos y contrarios a los mas
elementales principios juridicos de nuestro ordenamiento juridico, revocaron resoluciones arbitrales
que asignaban dominios al primer solicitante amparados solamente en el principio extranjero "jirst
come, first served" y no fundaron su resolucién en la normativa juridica que en opinién de la I. Corte si
debieron aplicar: la buena fe y absoluto apego a las normas de ética mercantil y competencia leal del
segundo solicitante en contraposicién a la mala fe del primer solicitante; la falta de aplicacion de las
normas especiales de los privilegios industriales; el derecho de propiedad del art. 584 del Cédigo Civil
y la CPE, que lo garantiza, ademas de los articulos 19 bis O, articulo 20 literales f), g), h) y k) de la Ley
19.039, articulos 10, 14 y 22 del Reglamento NIC Chile y demads legislacién aplicable.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindié prueba documental consistente en: a)
Impresion de consultas a base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl,
realizada con fecha 07.10.2011, para los siguientes registros: Reg. N° 742.540, "ENJOY", mixta,
productos, clase 1, de fojas 30; Reg. N° 742.541, "EN]JOY", mixta, productos, clase 2, de fojas 31; Reg. N°
742.542, "ENJOY", mixta, productos, clase 3, de fojas 32; Reg. N° 742.543, "ENJOY", mixta, productos,
clase 4, de fojas 33; Reg. N° 742.544, "ENJOY", mixta, productos, clase 5, de fojas 34; Reg. N° 746.612,
"ENJOY", mixta, productos, clase 6, de fojas 35; Reg. N° 746.609, "ENJOY", mixta, productos, clase 10, de
fojas 36; Reg. N° 742.545, "ENJOY", mixta, productos, clase 11, de fojas 37; Reg. N° 742.546, "ENJOY",
mixta, productos, clase 13, de fojas 38; Reg. N° 742.547, "ENJOY", mixta, productos, clase 16¢c de fojas
39; Reg. N°742.548, "ENJOY", mixta, productos, clase 16c de fojas 40; Reg. N° 742.549, "ENJOY", mixta,
productos, clase 16c de fojas 41; Reg. N° 742.550, "ENJOY", mixta, productos, clase 17, de fojas 42; Reg.
N° 742.551, "ENJOY", mixta, producto, clase 181 de fojas 43; Reg. N° 742.552, "ENJOY", mixta,
productos, clase 19c¢ de fojas 44; Reg. N° 742.553, "ENJOY", mixta, producto, clase 20c de fojas 45; Reg.
N° 742.554, "ENJOY", mixta, producto, clase 21c de fojas 46; Reg. N° 742.555, "ENJOY", mixta,
producto, clase 22 de fojas 47; Reg. N°® 742.556, “ENJOY” mixta, producto, clase 23 de fojas 48; Reg. N°
742.557, "ENJOY”, mixta, producto, clase 24c de fojas 49; Reg. N° 742.558, "ENJOY”, mixta, producto,
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clase 26¢ de fojas 50; Reg. N° 742.559, "ENJOY", mixta, productos, clase 27, de fojas 51; Reg. N°
742.560, "ENJOY", mixta, productos, clase 28, de fojas 52; Reg. N° 773.507, "ENJOY", mixta, productos,
clase 29, de fojas 53; Reg. N° 742.561, "ENJOY", mixta, productos, clase 30, de fojas 54; Reg. N°
742.562, "ENJOY", mixta, productos, clase 32, de fojas 55; Reg. N° 742.563, "EN]JOY", mixta, productos,
clase 33C de fojas 56; Reg. N° 742.564, "ENJOY", mixta, productos, clase 34, de fojas 57; Reg. N°
742.565, "ENJOY", mixta, servicios, clase 35, de fojas 58; Reg. N° 742. 566, "ENJOY", mixta, servicios,
clase 36¢ de fojas 59; Reg. N° 742.567, "ENJOY", mixta, servicios, clase 37, de fojas 60; Reg. N° 742.568,
"ENJOY", mixta, servicios, clase 38 de fojas 61; Reg. N° 773.504, "EN]JOY", mixta, servicios, clase 39, de
fojas 62; Reg. N° 742.569, "ENJOY", mixta, servicios, clase 40, de fojas 63; Reg. N° 742.570, "ENJOY",
mixta, servicios, clase 41, de fojas 69; Reg. N° 742.571, "ENJOY", mixta, servicios, clase 42, de fojas 65;
Reg. N° 742.572, "ENJOY", mixta, servicios, clase 43, de fojas 66; Reg. N° 742.573, "ENJOY", mixta,
servicios, clase 44c de fojas 67; Reg. N° 742. 574, "ENJOY", mixta, servicios, clase 45c, de fojas 68; b)
Copia simple solicitud de registro de marca, otorgado por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para los siguientes registros: Reg. N° 321618, "ENJOY",
mixta, servicios, clases 41 y 43, de fecha 13.05.2011 de fojas 70 a 73; Reg. N° 320.107, "ENJOY
CASINOQO", denominativa, servicios, clases 41 y 431 de fojas 74 a 77; c) Impresion obtenida de la pagina
Web de United Status Patent and Trademark Office, www.tess2.uspto.gov, de 07.10.2001, para los
siguientes registros: Reg. N° 3381599, "ENJOY CASINO” denominativa, servicios, clase 41, de fojas 78;
d) Reg. N° 3434586, "ENJOY", denominativa, servicios, clase 41, de fojas 79; Reg. N° 3906148, "ENJOY
TOUR", denominativa, servicios, clases 39, 41 y 43, de fojas 80; e) Certificados 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, todos
de fecha 21.08.2008, para los siguientes registros: Reg. N° 00052318, “ENJOY”, servicios, clase 43, de
fojas 82; Reg. N° 00052317, "ENJOY”, servicios, clase 41, de fojas 93; Reg. N° 00052316, "ENJOY CLUB”,
servicios, clase 41, de fojas 84; Reg. N° 00052315, "ENJOY CLUB”, servicios, clase 43, de fojas 85; Reg.
N° 00052314, "ENJOY HOTELS”, servicios clase 43, de fojas 86; Reg. N° 00052313, "ENJOY HOTELS”,
servicios, clase 41, de fojas 87; Reg. N° 00052312, "ENJOY CASINO”, servicios, clase 43, de fojas 88, Reg.
N° 00052311, "ENJOY CASINO”, 1 servicios, clase 41, de fojas 89; Reg. N° 00141166, "ENJOY", producto,
clase 16, de fojas 90; Reg. N° 00141765, "ENJOY CLUB”, de fojas 91; Reg. N° 00141764, "ENJOY
HOTELES” productos, clase 16, de fojas 92; Reg. N° 00155232, "ENJOY CASINO”, productos, clase 16, de
fecha 04.05.2009, de fojas 93; f) Impresiéon obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de la Republica de Argentina www.inpi.gov.ar consulta de 22.09.2011, para los
siguientes registros: Reg. N°:28014961 "ENJOY HOTELES", denominativa, productos, clase 16, de fojas
94; Reg. N° 280149861 "ENJOY CLUB”, denominativa, productos, clase 16, de fojas 95; Reg. N°
28015021 "ENJOY CASINO", denominativa, servicios, clase 43, de fojas 96; Registro N°28106141
"ENJOY MENDOZA", denominativa, productos, clase 16, de fojas 97; Reg. N° 28106151 "ENJOY
MENDOZA", denominativa, productos, clase 28, de fojas 98; Reg. N°28106161 "ENJOY MENDOZA",
denominativa, servicios, clase 38, de fojas 99; Registro N°28106181 "ENJOY CASINO E", mixta,
servicios, clase 38, de fojas 100; Reg. N°28106261 "ENJOY CASINO E", mixta, productos, clase 16, de
fojas 101; Reg. N°28106281 "ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT,", mixta, productos, clase 28, de
fojas 102; Reg. N°:281062, “ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT", mixta, productos, clase 16, de fojas
103; Reg. N°2810640, "ENJOY MENDOZA CASINO E”, mixta, servicios, clase 38, de fojas 104; Registro
N°2810641, "ENJOY MENDOZA CASINO & RESORT", mixta, servicios, clase 38, de fojas 105; g)
Impresion obtenida de la pagina Web del Network Information Center Argentina (NIC Argentina)
www.nic.ar, consulta de fecha 07.10.2011, relativa a los siguientes nombre de dominio:
www.casinosenjoy.com.ar, de fojas 111; www.coctelenjoy.com.ar, de fojas  107;
www.chileenjoy.com.ar, de fojas 110; www.chilenjoy.com.ar, de fojas 109;
www.discotequesenjoy.com.ar, de fojas 112; www.enjoyandtravel.com.ar, de fojas 113; www.enjoy-
club.com.ar, de fojas 114; www.cardenjoy.com.ar, de fojas 115; www.enjoydrink.com.ar, de fojas 116;
www.enjoy-chile.com.ar, de fojas 117; www.enjoyhotel.com.ar, de fojas 120;
www.enjoyinternational.com.ar, de fojas 121; www.enjoyps.com.ar, de fojas 122;
www.enjoyresort.com.ar, de fojas 123; www.enjoypeople.com.ar, de fojas 124; www.enjoysites.com.ar,
de fojas 125; www.enjoyrestaurantes.com.ar, de fojas 126; www.enjoysexy.com.ar, de fojas 127;
www.enjoyresorts.com.ar, de fojas 128; www.enjoyski.com.ar, de fojas 129; www.enjoysport.com.ar,
de fojas 130; www.enjoythesouth.com.ar, de fojas 131; www.enjoytour.com.ar, de fojas 132;
www.en.joythelife.com.ar, de fojas 133; www.enjoytrip.com.ar, de fojas 134;
www.enjoyturismo.com.ar, de fojas 135; www.eventosenjoy.com.ar, de fojas 136;
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www.fiestaenjoy.com.ar, de fojas 137; www.hotelesen.joy.com.ar, de fojas 138;
www.puntosenjoy.com.ar, de fojas 139; www. turismoenjoy.com.ar, de fojas 140; www.toenjoy.com.ar,
de fojas 141; www.restaurantesenjoy.com.ar, de fojas 142; h) Impresién obtenida de la pagina Web de
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual www. wipo. int, fallo arbitral del Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI recaido en los nombres de dominio www.citifinancial.com.es y
citifinancial.org.es impreso el 06.10.2011, de fojas 143 a 147; i) Impresion obtenida de la pagina Web
del Poder Judicial: www.poderjudicial. Cl, fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de fecha
17.08.2011 recaido en Recurso de Queja Rol N° 2086-2011 de fojas 148 a 154; j) Extracto de escritura
publica de fecha 23 de diciembre de 2008, autorizado por el notario publico Eduardo Diez Morello, en
donde consta la transformacién de Enjoy Gestién S.A. en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, de
fojas 155; j) Certificacion de extracto de transformacién de sociedad Enjoy Gestion Limitada de
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago de fecha 26 de diciembre de 2008,
de fojas 157; k) Impresion obtenida de la pagina Web www.fayerwayer.com articulo titulado "Chile:
Movistar instala su Urban Station, oficina para trabajadores mdviles, en antigua Casa de Cristal”,
impresion de fecha 23 de septiembre de 2011, de fojas 158.

6.- Que a fojas 161 se tuvo por evacuado el tramite de alegaciones de mejor derecho en rebeldia del
primer solicitante y se dio traslado de las que presentara el segundo solicitante, lo que fue notificado a
las partes a fojas 162.

7.- Que a fojas 163 la segunda solicitante pide que se tenga presente que la inasistencia del primer
solicitante a las audiencias decretadas en autos y su inactividad constituirian una prueba de su mala fe,
ademas de su falta de consideracion y respeto por la normativa que rige este tipo de conflictos. Lo que
fue proveido a fojas 164 y notificado a las partes a fojas 165.

8.- Que a fojas 166 se citd a las partes a oir sentencia lo que fue notificado a las partes a fojas 167.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores de los recursos electrénicos
disponibles en Internet, que a medida que la red se ha complejizado han alcanzado reconocimiento y
valor comercial de cara a su potencialidad en el desarrollo de estrategias de marketing consecuentes
con los avances de la sociedad de la informacion. Sin embargo, estas mismas cualidades son las que
han llevado a la doctrina y jurisprudencia a la necesidad de, estableciendo criterios y reglas de
ponderacién entre los derechos que podrian concurrir en un conflicto especifico.

SEGUNDO: Que en todo caso, los nombres de dominio se han desarrollado al margen de un
reconocimiento legal como identificadores formales, diferentes de aquellos que ya se reconocen en el
sistema juridico, sino que un nombre de dominio podra estar amparado por alguno de dichos
identificadores o en otro derecho subjetivo que corresponda a sus titulares. En el caso de autos, el
segundo solicitante considera que le asiste un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, que
amerita que se consolide el mismo bajo su titularidad, derivado de la titularidad marcaria sobre una
familia de marcas cuyo elemento central es ENJOY, las cuales se encuentran suficientemente
acreditadas en autos, sin que hayan sido controvertidas.

TERCERO: Que de su parte, el primer solicitante no ha comparecido en autos ni ha allegado
antecedentes probatorios en apoyo de su solicitud de registro. No ha activado el dominio, pese a que el
Reglamento de Nic Chile lo habilita para ello, ni ha controvertido los argumentos y pruebas de la
contraria. Siendo asi, no existen antecedentes que permitan a esta arbitro si esta parte tiene un mejor
derecho al nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que, no basta el registro de un nombre de dominio para presumir el interés legitimo sobre el
mismo, menos ain podra considerarse que este registro acreditaria un mejor derecho del solicitante al
dominio, sobretodo considerando que el Reglamento de Nic Chile no establece costos directos del
primer solicitante para defender su registro o ejercer sus derechos en la sede arbitral.

QUINTO: Que de contrario, el segundo solicitante ha acreditado suficientemente su interés legitimo y
mejor derecho y ademas ha sido diligente en la defensa de sus derechos, sin que existan antecedentes
que permitan sostener que haya obrado en abuso de sus derechos, los cuales se encuentran
amparador en el ordenamiento constitucional y legal.


http://www.toenjoy.com.ar/
http://www.restaurantesenjoy.com.ar/

SEXTO: Que en estas circunstancias, habra de acogerse la demanda del segundo solicitante,
consolidandose el nombre de dominio bajo su titularidad. Sin embargo, no habiéndose acreditado que
la primera solicitante haya solicitado su registro de dominio de mala fe, habra de resolverse que cada
parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de
NIC Chile, SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “enjoyurbanstation.cl al segundo solicitante ENJOY GESTION
LIMITADA, ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, ejecttese por Nic Chile la presente
resolucion.

Resolvio: Firmado digitalmente por Lorena

LO re n a Donoso Abarca
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