En Santiago de Chile, a 09 de mayo de dos mil doce, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los
autos por conflicto en inscripcién de nombre de dominio spaenjoyrelax.cl, suscitado entre
MARISOL OLIVOS SOLIS (NO VALIDADO), RUT 12.506.175-3, domiciliada en Cobre Nativo
10684 La Florida - Chile y ENJOY GESTION LIMITADA, RUT: 96.976.920-4, domiciliado en
Presidente Riesco N. 5711, Piso 15, Las Condes, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1.

Que con fecha 04 de noviembre de 2011, mediante oficio OF N° 15273, dofia Margarita
Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacién como arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio
spaenjoyrelax.cl, como consta a fojas 1.

. Que por resolucién de fecha 08 de noviembre de ese mismo afio se acepté la designacion

como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el
cargo y en el menor tiempo posible, citdndose a las partes a una primera audiencia de
conciliacién y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia miércoles 23 de noviembre
del afio 2011 a las a las 11:00 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como
consta a fojas 05. Posteriormente, a fojas 6, se suspende la realizaciéon de la audiencia
citada, estableciéndose como nuevo dia y hora para dicha audiencia el lunes 28 de
noviembre a las 11:45 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta
afojas 7.

. Que a fojas 08 consta que en la fecha sefialada se procedié a llamar a las partes a la

audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento, realizandose el Ultimo llamado a
las 12:00 horas sin que las partes hayan comparecido, por lo que el tribunal ordené dictar
sentencia definitiva.

. Que a fojas 9 consta sentencia definitiva en la que, con fundamento en el nimero 8 del

Anexo N° 1 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio .CL, se asigna el dominio en disputa a la primera solicitante en virtud de la no
comparecencia de las partes a la audiencia de conciliacioén y/o fijacion del procedimiento.
Actuacién que fue notificada a las partes por carta certificada enviada el 30 de noviembre
del afio 2011, como consta a fojas 10.

. Que a fojas 11 consta recurso de nulidad de todo lo obrado presentado por la segunda

solicitante con fecha 01 de diciembre del 2011, presentacién que se funda en la falta de
emplazamiento legal de su mandante con base en la no recepcién de los correos
electrénicos que citaban a la audiencia de conciliacion y/o fijacién de procedimiento en una
de las direcciones de correo electronico del segundo solicitante, esta es
jolivares@bmco.cl. En una presentacion posterior, rolante a fojas 24, la segunda
solicitante hace presente que tampoco recibié la carta certificada que comunicaba la
citacién a la referida audiencia.

. Que a fojas16 el tribunal ordena oficiar a Correos de Chile con el objeto de que esta

empresa informe si la carta certificada que notificaba a la segunda solicitante la citacién a
la audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento fue recepcionada y la fecha de
esa recepcion, oficio cuya copia rola fs. 22 de autos. Ademas se ordena certificar la
devolucién de los correos despachados por el tribunal a la direccién jolivares@bmco.cl,
certificacion que rola a fojas 17.



7. Que a fojas 37 el tribunal designa actuaria y da traslado al primer solicitante del recurso de

10.

11.

nulidad presentado a fojas 11 por el segundo solicitante.

. Que a fojas 39 se tiene por evacuado el traslado referido en rebeldia.

. Que a fojas 42 se resuelve acoger el recurso de nulidad de todo lo obrado puesto que, aun

cuando este tribunal considera, de acuerdo a lo prescrito por la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, que la notificacién de la
aceptacion y citacién a la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento se realiza
por carta certificada, el hecho de no haber recibido dicha carta el segundo solicitante
constituye un hecho negativo y nadie esta obligado a probar este tipo de hechos, y
habiendo transcurrido en exceso el término dado a Correos de Chile para pronunciarse
sobre el particular en el oficio al que se hace referencia en el punto 6, sin que se haya
recibido un pronunciamiento al respecto de dicha empresa permite concluir que no hay
antecedentes fehacientes de su notificacién. A lo anterior se agrega que consta en autos
la devolucién por parte de Correos de Chile de las cartas certificadas de notificacion de la
aceptacion y citacion de la audiencia de conciliacion y/o fijaciéon del procedimiento
enviadas a la primera solicitante, por lo que consta que ésta no ha sido emplazada. En
consecuencia, se ordend retrotraer el procedimiento al momento de la fijacion de la
audiencia de conciliacion y/o fijacién del procedimiento, por lo que se dejaron sin efecto las
actuaciones realizadas por NIC Chile, correspondientes a la eliminacion de la solicitud de
la segunda solicitante en autos y el cierre del expediente spaenjoyrelax.cl y se cité a una
nueva audiencia el lunes 30 de enero de 2012 a las 10:30 horas.

Que a fojas 60 consta que en la fecha sefalada se realizé la audiencia fijada, con la sola
comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes,
en razén de la inasistencia del primer solicitante, se fijé el procedimiento arbitral.

Que a fojas 61 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.

Sefala que su representada es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en
Chile y el extranjero. Agrega que la denominacion ENJOY, con la que realiza sus
actividades comerciales, goza de fama y notoriedad a nivel nacional y que esta es parte
también de su razén social.

Expresa que tanto en el pais como en el extranjero desarrolla principalmente actividades
relacionadas con la administracion y explotaciéon de casinos de juego.

Afirma que actualmente administra, explota y representa en Chile los casinos de
Antofagasta, Coquimbo, Vifia del Mar, Santa Cruz, Rinconada y Pucén, sin perjuicio de
explotar en dichos centros de esparcimiento hoteles, restaurantes, cafeterias, centros de
convenciones, spas, hipédromos, centros de deportes invernales, playas lacustres, turismo
y transporte de personas, entre otros.

Hace presente que en los ultimos 20 afos ha invertido cuantiosos recursos en posicionar
su nombre y marcas comerciales, tanto en Chile como en el extranjero. A mayor
abundamiento expone que su representada es actualmente propietaria, titular y
licenciataria de mas de 3000 registros marcarios a nivzl nacional, en productos y servicios
de todo el clasificador de marcas que protegen la expresion ENJOY, ademas de contar
con registros en Estados Unidos, Argentina, Pert y Espaia.



Sostiene que su mandante es creadora y titular de la denominacién ENJOY en Chile,
denominacién que poseeria entonces la calidad juridica de Privilegio Industrial de la Ley
19.039 y que conferiria a su titular el derecho exclusivo y excluyente a utilizar en el trafico
econdmico las diferentes marcas comerciales para el término ENJOY.

Asevera ser titular de mas de 200 nombres de dominio registrados ante NIC Chile, entre
ellos relaxenjoy.cl.

Afirma que el nombre de dominio en disputa resulta engafiosamente similar a las marcas
comerciales y nombres de dominio de titularidad de su mandante.

Manifiesta que la solicitud de su mandante tiene por objeto evitar que terceros se apropien
de su creacién industrial y su fama, y en definitiva evitar la confusién en el publico
consumidor. En este sentido destaca que la jurisprudencia nacional se ha uniformado en
considerar que los nombres de dominio que resultan ser idénticos o engafiosamente
similares a marcas registradas, vulneran el derecho del titular de la marca a utilizar la
denominacién de que se trata de manera exclusiva y excluyente en el trafico econémico,
por cuanto ambos, nombres de dominio y marcas comerciales, cumplirian un mismo fin
identificador en el mercado.

Indica que el derecho de su representada sobre sus marcas comerciales se encuentra
consagrado en el articulo 584 del Cédigo Civil y garantizado por el articulo 19 N° 25 de la
Constitucion Politica, por lo que en la especie no se podria aplicar el principio first come
first served.

Arguye que la expresion contenida en el dominio en disputa, esto es spaenjoyrelax, carece
de distintividad y contiene la marca de su mandante, por lo que existiria semejanza
fonética, grafica y conceptual con los signos registrados por su representada, lo que
conduciria al publico consumidor a enganios.

Estima que no se debe acceder a la solicitud de la primera solicitante, porque dicha
solicitud constituiria un intento de apropiacion de la expresion ENJOY, lo que califica como
contrario a la competencia leal y a la ética mercantil.

Advierte que la especial proteccion de las marcas notorias se encuentra consagrada, a
nivel nacional en la Ley N° 19.039 y a nivel internacional en el Convenio de Paris, al
respecto cita el articulo 6 bis de este cuerpo normativo.

Observa que su mandante es titular del registro N° 742.573 para el marca ENJOY, registro
que distingue salones de belleza de la clase 44, servicios que, seguin su palabras, la
contraria pretenderia ofrecer.

A continuacion cita el articulo 10 bis del Convenio de Paris, norma que se refiere a la
competencia desleal. Al respecto sostiene que la pretensién de la primera solicitante de
ofrecer sus servicios a través del dominio spaenjoyrelax.cl constituiria un claro acto de
competencia desleal, por cuanto la confusién que se produciria con la identidad comercial
de su representada seria evidente, pretendiendo la contraria aprovecharse de dicha
confusion.

Mas adelante sefiala que en atencién a la notoriedad de la marca ENJOY y las normas
sobre competencia desleal, no cabe sino presumir el conocimiento previo de la referida
marca por parte de la primera solicitante de autos. En apoyo a sus argumentos cita el fallo
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) recaido sobre los nombres
de dominio citifinancial.com.es y citifinancial.org.es, sentencias en las que se indica que
dada la notoriedad de la marca CITIFINANCIAL no es posible que la elecciéon de los
nombres de dominio fuere casual, constituyendo un intento de especular con ellos, o de



atraer a usuarios de internet de manera que se cree confusion. Ademas los citados fallos
sostendrian que uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar
la mala fe en el registro de un dominio, es el conocimiento previo de la marca.

Finalmente solicita tener presente ciertos fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago
que, pronunciandose sobre Recursos de Queja interpuestos contra fallos arbitrales sobre
nombres de dominio, revocan sentencias que asignaban dominios al primer solicitante
solamente con base en el principio first come first served, sin fundarse en el principio de la
buena fe y el apego a las normas de ética mercantil y competencia leal y sin aplicar las
normas sobre privilegios industriales y el derecho de propiedad consagrado en el articulo
584 del Cédigo Civil y garantizado por la Constitucion.

12. Que la primera solicitante no asisti6 a la audiencia de conciliacién y/o fijacion del
procedimiento, no presenté argumentacién de mejor derecho, ni allegd antecedentes en
orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

13. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafi®6 documentos a fojas 78 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria.

14. Que a fojas 205 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 partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio
spaenjoyrelax.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 resolucién 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 interés legitimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo
pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio s6lo
podra ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestre tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: 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 y su identificacién en internet. Es en razon de
acreditar esta argumentacién y en apoyo de su mejor dergcho que la segunda solicitante
acompafi6é la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con
numerosos registros marcarios en Chile y el extranjero para el signo ENJOY y que es titular
del dominio relaxenjoy.cl, expresién que comprende parte de los términos del signo
contenidos en el dominio disputado en autos, consideraciones que son necesarias para hacer
las invocaciones de proteccién que realiza la segunda solicitante.



QUINTO: Que, sélo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin
que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado.

SEXTO: Que la situacién descrita en el considerando anterior 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, asi como que eventuales derechos o pretensiones podrian
verse afectados por la asignacion de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, por otro lado, al revisar la pagina spaenjoyrelax.cl, se puede apreciar que, tal
como lo afirma el segundo solicitante, mediante dicha pagina se promocionan servicios
propios de un salén de belleza, los que se encuentran protegidos por el registro N° 742573
para la marca Enjoy en la clase 44, situacion que podria dar pie a confusién entre los
consumidores, perjudicando al propietario de dicha marca.

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 spaenjoyrelax.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 "spaenjoyrelax.cl" al segundo solicitante, ENJOY GESTION
LIMITADA, ya individualizada 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.

ndra Moya Bruzzone

/.

L6reto Quiroz Roja
C.l. 14.382.316-4




