En Santiago de Chile, a 23 de octubre de dos mil trece, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por
conflicto en inscripcion de nombre de dominio enjoyyourstay.cl, suscitado entre PABLO ANDRES SMITH
SOTOMAYOR, Rut 10.347.240-7, domiciliado en german riesco 230 auditorio, rancagua, rancagua y
ENJOY GESTION LIMITADA, Rut 96.976.920-4, domiciliado en Av. Presidente Riesco 5711, piso 15° Las
Condes, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 29 de julio de 2013, mediante oficio OF N° 18391, dofia Margarita Valdes Cortes,
Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacion como arbitro del
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio enjoyyourstay.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucién de fecha 5 de agosto de ese mismo afio se acepté la designacién como arbitro
arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el menor tiempo
posible, citandose a las partes a una primera audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento, a
realizarse el dia miércoles 14 de agosto del afio 2013 a las 11:15 horas, notificandose a las partes por
carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 9 consta que en la fecha sefialada se realiz6 la audiencia fijada, con la sola asistencia de
la representante de la segunda solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razén
de la inasistencia del primer solicitante, se fijé el procedimiento arbitral.

4. Que mediante presentacién de fojas 10 y siguientes la segunda solicitante presenta su demanda
arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el
dominio en disputa en su parte.

Sostiene que su representada es una empresa de renombre y gran prestigio en el mercado nacional y
extranjero. Agrega que la denominacién “ENJOY”, ademas de estar incluida en su razon social, es
utilizada en el desarrollo de sus actividades comerciales frente al plblico y en el comercio general, por
lo que gozaria de fama y notoriedad a nivel nacional. Indica que sus actividades se vinculan a la
administracion y explotacion de casinos de juego al amparo de la Ley N° 19.995, sin perjuicio de
explotar en dichos centros de esparcimientos hoteles, restaurantes y cafeterias, entre otros.

Sefala que su representada es titular de mas de 3.000 registros vigentes de marcas comerciales que
protegen la denominacion “ENJOY”. A continuacién se refiere en detalle a una serie de marcas
comerciales de su titularidad para tal signo. Hace presente ademas que su representada posee mas
de 200 nombres de dominio registrados ante NIC Chile, entre ellos enjoy.cl.

Afirma que la marca de titularidad de su representada resulta idéntica al elemento principal sobre el
cual se estructura el nombre de dominio en disputa. Alega que el nombre de dominio sobre el que
versan estos autos es un signo que carece de distintividad, novedad y ademas emplea en forma
integra la marca de su mandante, cuestion que inducira al publico consumidor a una serie de engafios
y/o confusiones respecto al origen de los productos y/o servicios ofrecidos, conducta que califica como
contraria a la competencia leal y ética mercantil.

Asevera que la expresién “your stay” — en su acepcion en espafiol - no permite una efectiva
diferenciacion con las marcas registradas de su representada, esto por cuanto en su parecer dicha
expresion vendria a complementar el elemento principal, esto es “ENJOY” y no a diferenciarlo de éste.
A mayor abundamiento indica que entiende la expresion “yourstay” como “tu estadia”, lo que tornaria
inevitable el peligro de error y confusion respecto a los productos y/o servicios que se pretenden
ofrecer, puesto que el rubro de su mandante se desarrolla fundamentaimente en actividades de
hoteleria.

Cita el numeral 14° de la Reglamentacion de NIC Chile en tanto dicho articulo se refiere a las normas
pertinentes para la resolucion del conflicto de autos, esto es las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y los derechos validamente adquiridos por terceros.

Manifiesta que su mandante es la creadora y titular de la denominacién “ENJOY” en Chile. Agrega que
sus derechos marcarios sobre dicha expresion se verian seriamente vulnerados de otorgarse el
nombre de dominio disputado al primer solicitante. A mayor abundamiento indica que el derecho de



propiedad de su representada sobre sus marcas comerciales se encuentra amparado por lo dispuesto
en el articulo 584 de Codigo Civil y garantizado constitucionalmente en el articulo 19 N° 25 de nuestra
Carta Fundamental. En razon de lo anterior estima que en el caso de autos no corresponde la
aplicacion del principio “First come, first served”.

A continuacién y en apoyo a su argumentacion se refiere a la Politica Uniforme de Resolucién de
Conflictos de Nombres de Dominios, desarrollada por la Corporaciéon de Nombres y Numeros
Asignados a Internet, al articulo 22 de la Reglamentacion de NIC Chile, a la ley 19.039 y al Convenio
de Paris.

Advierte que teniendo en consideracion el grado de notoriedad de la marca “ENJOY”, de su mandante
en el mercado nacional y las normas sobre competencia desleal, no cabe sino presumir el
conocimiento previo de la marca de titularidad de su mandante por parte del primer solicitante. En
apoyo a esta afirmacién se refiere al fallo del Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual recaido sobre los nombres de dominio citifinancial.com.es y
citifinancial.org.es.

Mas adelante se refiere al articulo 3 de la ley N° 20.169, norma que indica que “es acto de
competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios
ilegitimos, persiga desviar clientela de un agente de mercado”, cita ademas el articulo 4 de la misma
ley en tanto dicha norma identifica como acto de competencia desleal toda conducta que aproveche
indebidamente la reputacién ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades,
signos distintivos o establecimientos con los de un tercero. Sostiene que en razoén de lo expuesto
corresponde al primer solicitante demostrar que su conducta se encuentra conforme a la buena fe.
Agrega que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en recurso de Queja rol 5227-2011,
antecedente que acomparia a su presentacion, se pronuncia sobre esta materia.

5. Que el primer solicitante, no asisti6 a la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento, no
presentd argumentacién de mejor derecho, ni allegé antecedentes en orden a acreditar sus
pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

6. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acomparié
documentos a fojas 28 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

7. Que a fojas 134 se cit6 a las partes a oir sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cual de las
solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio enjoyyourstay.cl, disputado en
estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un
arbitro arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender, definir la disputa acorde a lo que la
prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucion
de conflictos.

TERCERO: Que el principio “First come first served” rige la solucién de los conflictos de nombres de
dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones, esto es, que ambas tengan derechos o
intereses legitimos respecto al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En
consecuencia, este principio sélo podra ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestra tener un
mejor derecho que otro.

CUARTO: Que de acuerdo a lo prescrito en el articulo 637 del Cédigo de Procedimiento Civil, el arbitro
arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos.
Es en cumplimiento de esa obligacion, y en razén de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse,
que este tribunal ha revisado no solo los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos



que ha estimado necesario conocer para establecer los hechos y asi dirimir fundadamente el conflicto de
acuerdo a lo que la prudencia y equidad le dicten.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacion del nombre de
dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, especificamente sus derechos
marcarios sobre parte de la expresion contenida en el nombre de dominio disputado en autos, esto es el
signo “ENJOY”. Es en razon de acreditar esta argumentaciéon y en apoyo de su mejor derecho que la
segunda solicitante acomparié impresiones del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que
dan cuenta de su titularidad sobre diversos registros marcarios sobre la expresion “ENJOY”, documentos
que no fueron objetados por el primer solicitante.

SEXTO: Que, solo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el primer
solicitante haya presentado sus argumentos de mejor derecho, ni haya objetado o contra argumentado.
Esta situacion ha motivado que esta arbitro no pueda apreciar con exactitud donde radica el interés
legitimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, esta arbitro ha
podido constatar que el dominio en disputa se encuentra inactivo, razén por la cual tampoco es posible
inferir a partir de sus contenidos que derechos o intereses pudiera aducir la primera solicitante respecto al
mismo.

SEPTIMO: Que, en vista de las circunstancias expuestas en el considerando anterior, no solo no ha sido
posible para este tribunal conocer los hechos que fundan las pretensiones del primer solicitante, sino que
tampoco ha sido posible concluir que eventuales derechos o pretensiones del primer solicitante podrian
verse afectados por la asignacién del nombre de dominio en disputa al segundo solicitante.

OCTAVO: Que estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccion hacia el mejor
derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa enjoyyourstay.cl, por lo que habra de
acogerse su pretension a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "enjoyyourstay.cl” al segundo solicitante, ENJOY GESTION LIMITADA,
ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electrénico firmado digitalmente.

jandra Moya Bruzzone

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a continuacioén:

L‘o i Marianela del Carmen Olivares Soto.
C.l. 14.382.316-4 Cl. 15.800.846-7




