MAT: asignacion de nombre de dominio “xdenjoy.cl”
Santiago, tres de septiembre de dos mil doce
VISTOS:

1.- Que por oficio N® OF15975 de fecha 1 de marzo de 2012, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificé al suscrito
la designacién como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripcion del
nombre de dominio “xdenjoy.cl”, entre Waleska Andrea Cisternas Rodriguez y Enjoy
Gestion Limitada;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un estatuto
especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento para el funcionamiento
del Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1
contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde
al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de *Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 9 de marzo de 2012,
el suscrito acepté el cargo de Arbitro Arbitrador, juré desempefiarlo fielmente y cité a
las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje
para el dia 26 de marzo de 2012 a las 17:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucién se notificd a las partes por carta certificada, y via correo electrénico a los
domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo comparendo
de fijacion de normas de procedimiento se llevé a cabo el dia 26 de marzo de 2012
solo con la asistencia de Enjoy Gestion Limitada, representada por dona Josefina
Olivares Cava, quien acredité poder suficiente.

S5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Enjoy Gestidon
Limitada hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de
dominio “xdenjoy.cl” fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que
Enjoy Gestidon Limitada es una empresa nacional de renombre y gran prestigio en el
mercado nacional y extranjero y que la denominacioén Enjoy, con la cual desarrolla sus
actividades comerciales frente al publico y en el comercio general, goza de fama vy
notoriedad a nivel nacional. Que tanto en el pais como en el extranjero, desarrolla
principalmente actividades relacionadas con la administracion y explotacion de
casinos de juego al amparo de la Ley N° 19.995 que fija las reglas bajo las cuales deben
funcionar las salas de juego administrados por particulares; b) Que es un empresa lider
en el mercado nacional y mundial y que actualmente administra, explota y representa
en Chile los casino de juego de las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Vina 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, enfre otros; c) Que goza de amplio reconocimiento en el mercado nacional
y extranjero y es conocida ampliamente en el mercado y el publico general bagjo la
denominacién de “Enjoy”, signo distintivo bajo el cual actua en todas sus actividades
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comerciales, incluso en su razén social; d) Que ha desarrollado en los Ultimos veinte
anos una politica de imagen corporativa, marketing y publicidad en todos los medios
escritos, hablados, radiados, televisivos e internet y ha invertido en cuantiosos recursos
en posicionar su hombre y marcas comerciales, tanto en el mercado nacional como
exfranjero; €) Que es actualmente propietaria, titular y licenciataria de mds de 3.000
(tres mil) registro vigentes de marcas comerciales nacionales en servicios y productos
de todo el Clasificador de Marcas que protegen la denominacion “Enjoy”, ademds de
registros vigentes en Estados Unidos, Argentina, PerU y Espana, todo segun se acreditd
en autos; f) Que es fitular de mds de 200 nombres de dominio registrados en NIC Chile,
entre ellos “enjoy.cl”; g) Que la marca de su fitularidad resulta identica al elemento
principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. En efecto el
nombre de dominio en conflicto es un signo que carece de distintividad, novedad y
ademds emplea en forma integra la marca registrada por ellos, cuestidon que inducird
al publico consumidor a una serie de enganos y/o confusiones respecto al origen de los
productos y/o servicios ofrecidos; sin perjuicio de no proceder su registro por constituir
esta apropiacién del nombre “Enjoy” un conducta claramente contraria a los principios
de la competencia leal y ética mercantil; h) Que es ese sentido, la adicidén del
emoticon “xd” (también “XD”) no permite una efectiva diferenciacion con las marcas
registradas por ellos. En efecto, dicha expresidn bajo ninguna circunstancia puede ser
considerado un elemento diferenciador, por cuanto solamente indica un estado de
dnimo en el nombre de dominio en disputa. Que cabe destacar, que la RAE califica un
emoticon como “simbolo grdfico que se utiliza para expresar el estado de dnimo del
remitente” y que en el caso de autos, el emoticén “xd” expresa una risa a carcajadas,
por cuanto se asemeja a la representacién de una cara con la boca muy abierta y los
ojos apretados fuertemente como sinfoma de una carcaojada, de acuerdo a
documentacion que se acompand; i) Que la expresion “xd” solamente indica una
emocion frente a la marca registrada por ellos, cuestion que torna inevitable el peligro
de error y confusidon respecto a los bienes y/o servicios que se pretenden ofrecer, mdas
aun si se considera que el rubro de Enjoy Gestion Limitada se desarrolla fuertemente en
servicios de entretencion; j) Que queda de manifiesto la posibilidad de confusidn que
existe enfre el nombre de dominio en disputa y la razén social de Enjoy Gestion
Limitada, sus marcas registradas y nombres de dominio. En consecuencia, de
concederse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante se permitiria que un
tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada en el
Instituto de Propiedad Industrial, que no solo distingue los servicios ofrecidos por Enjoy
Gestion Limitada en sus distintos centro de esparcimiento, sino que ademds, es una
expresion que forma parte de su razén social; k) Que en la actualidad, los nombres de
dominio cumplen un rol fundamental como identificadores en internet del origen de los
diversos productos y servicios ofrecidos en distintas pdginas web y en consecuencia, los
nombres de dominio constituyen verdaderos signos distintivos en la red y no sélo se
relacionan con una simple direccién IP; 1) Que la jurisprudencia nacional ha sido
uniforme en considerar que en el caso de las marcas registradas, los nombres de
dominio que resultan ser idénticos o enganosamente similares a marcas registradas,
vulneran el derecho del titular de la marca para utilizar la denominacién de manera
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; m) Que de
acuverdo a lo dispuesto en el Numeral 14° del Reglamento NIC Chile, las normas
pertinentes para la resoluciéon del conflicto de autos estdn constituidas por las normas
sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y los derechos
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vdlidamente adquiridos por terceros; n) Que la solicitud competitiva de Enjoy Gestidon
Limitada por el nombre de dominio en conflicto, se funda en ser creadora vy titular de la
denominacién “Enjoy” en Chile, denominacion que posee la calidad juridica de
Privilegio Industrial de la Ley N° 19.039, en calidad de Marca Comercial y que otorga a
su fitular el derecho exclusivo y excluyente de utilizar en el trafico econdmico las
diferentes marcas comerciales para el término “Enjoy”, debidamente registradas vy
vigentes en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, también “INAPI” y que en
consecuencia, los registros citados otorgan a Enjoy Gestion Limitada un derecho
vdlidamente adquirido sobre la denominacion “Enjoy”, derecho que se veria
seriamente vulnerado de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante; A) Que el derecho de Enjoy Gestidn Limitada sobre sus marcas comerciales
constituye un derecho de propiedad establecido en el articulo 584 del Cédigo Civil y
garantizado constitucionalmente en el articulo 19 N° 25 de nuestra Constitucion
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 romdnico y registral. Que de los anterior no
cabe sino concluir que los derechos de Enjoy Gestidn Limitada sobre la denominacioén
“Enjoy”, adquiridos vdlidamente y con anterioridad a la solicitud de dona Waleska
Andrea Cisternas Rodriguez, deben aplicarse a la resolucién del conflicto de autos y
prevalecer sobre la mera expectativa temeraria del primer solicitante; o) Que cabe
tener presente que con fecha 1° de enero de 2000, entré en vigencia la denominada
Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y
NUmeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
“ICAAN"). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de
conflictos de la especie de autos, la fitularidad de registros marcarios para el signo en
cuestion. En efecto, el titulo preliminar de dicha normativa sefala que se considerardn
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”.
ICCAN constituye la entidad con mayor autoridad sobre esta materia a nivel mundial,
toda vez que reUne a las comunidades participantes de internet de mayor
envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores,
etc.; p) Cita a su favor el numeral 22° del Reglamento NIC Chile que dispone que “Serd
causal para la revocacion de un nombre de dominio en que su inscripcion sea abusiva,
o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcion de un nombre de dominio se
considerard abusiva cuando se cumplan las fres condiciones siguientes: a) Que el
nombre de dominio sea idéntico o enganosamente similar a una marca de producto o
de servicio sobre la que fiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido”. Este numeral no viene sino a demostrar la relacion
existente entre los nombre de dominio y las marcas comerciales y en este orden de
cosas, la existencia de una marca idéntfica o enganosamente similar a un nombre de
dominio resulta determinante en la resolucidon de un caso de la especie de autos, por
cuando Enjoy Gestion Limitada es titular de la marca “Enjoy”, debidamente registrada
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en circunstancias que el primer
solicitante no es fitular de registro marcario alguno; q) Que el nombre de dominio en
conflicto resulta enganosamente similar a las marcas comerciales y nombres de
dominio de ftitularidad de mi representada, ademds de contener integramente la
denominacién “Enjoy”, bajo la cual Enjoy Gestidon Limitada es ampliamente conocida

3



en el mercado y publico general y que, en consecuencia, su solicitud 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 Gestidon Limitada, en
circunstancias que lo estaria haciendo con dona Waleska Andrea Cisternas Rodriguez;
r) Que como se senald en pdrrafos anteriores, los nombres de dominio cumplen un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos productos y servicios que
ofrece internet. En este sentido, en presencia de marcas notorias, como es el caso de
“Enjoy”, el peligro de confusion en el publico consumidor respecto al origen de los
servicios y/o productos ofrecidos se torna aun mayor, debido a que la marca de
titularidad de mi representada es ampliamente conocida en el mercado, cuestidon que
inevitablemente inducird al publico consumidor a asociar el nombre de dominio
“xdenjoy.cl” con las marcas ENJOY. Las marcas notorias y famosas se encuentran
consagradas en el inciso segundo letra g) de la Ley 19.039, que senala “de igual
manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrdn
impedir el registro de ofros signos idénticos o similares solicitados para distinguir
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distinfos y no relacionados,
a condicién, por una parte, de que estos Ultimos guarden algun tipo de conexidén con
los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca
notoriamente conocida y que, por ofra parte, sea probable que esa proteccion
lesiones los intereses del titular de la marca notoria registrada”. Sin bien la norma citada
corresponde a conflictos entre marcas, no es menos cierto que el criterio considerado
para impedir el registro es el mismo que corresponde aplicar en el caso de autos. Es
decir, que el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente similar a una marca
registrada. Sin embargo, en presencia de marcas que gocen de fama y notoriedad,
como es el caso de Enjoy, la proteccién es aun mds acuciosa debido a que se amplia
mas alld de los productos o servicios cubiertos por la misma marca en virtud del
cardcter notorio de la marca. En consecuencia, la aplicacion de este criterio en el
caso de autos no viene sino a demostrar que Enjoy Gestion Limitada es titular del mejor
derecho sobre el nombre de dominio “xdenjoy.cl” debido a que la marca Enjoy
distingue una serie de servicio que han adquirido fama y notoriedad tanto a nivel
nacional como internacional; s) Que la especial proteccion a las marcas notorias no
sélo se encuentra consagrada en nuestra legislacion nacional, sino también en el
dmbito internacional

6.- La parte de Enjoy Gestion Limitada acompano a este Tribunal, para acreditar sus
alegaciones, sendas impresiones y copias de certificados de registros a su nombre de la
marca “Enjoy” y sus derivados, tanto en Chile como en el extranjero;

7.- Por resolucion de fecha 20 de abril de 2012, se tuvo por presentada la demanda
de mejor derecho por parte de Enjoy Gestidon Limitada y por acompanados los
documentos, con citacién. Habiendo transcurrido el plazo para la presentacion del
primer solicitante, dona Waleska Andrea Cisternas Rodriguez, sin que ello haya
ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentacién de Enjoy Gestidon Limitada se
dio fraslado por el plazo de cinco dias para contestar las pretensiones o aseveraciones
efectuadas por el segundo solicitante;

8.- Tampoco el primer solicitante presentd dentro del plazo mencionado en el
numero anterior, ningun escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco



acompano pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldia durante todo el
transcurso del proceso;

9.- Que atendido el fiempo transcurrido desde la ultima gestion, sin que ninguna de
las partes haya hecho otra presentacion, y en consideracion a las normas del
procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer
todos sus antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntamente con sus reclamaciones, se omitié recibir la causa a prueba, y resolvidé
derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que son hecho no confrovertidos ni discutidos en la presente causa los
siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazada la primer solicitante, ésta ha
demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos,
desde el momento que no ha acompanado en estos autos prueba de ninguna
especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, o a desvirtuar la prueba acompanada por la parte de Enjoy Gestion Limitada;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla
general el principio “first come, first served”, el mismo no resulta ser una regla absoluta,
menos tratdndose de causas framitadas en rebeldia del primer solicitante como es en
este caso. Precisamente, la excepcidn al principio se ampara entre ofros, en la
validaciéon o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal
que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en
conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrdndose en semejantes
condiciones. No obstante, es este caso ello no ocurrid, desde el momento que sélo la
parte de Enjoy Gestion Limitada ha demostrado tener una legitima y vdlida pretension;

C) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresidon “Enjoy”, es un
signo distintivo y caracteristico de su autoria, de cardcter notorio y conocido no sélo en
sus propias palabras, sino también en el publico general;

11.-  Que acreditado un legitimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la
denominacién “Enjoy”, cabe entonces preguntarse si la adicién al inicio del emoticén
“xd" hacen al nombre de dominio en disputa una expresion substancialmente diferente
en términos de desvirtuar la validez de la pretension del segundo solicitante, en
términos de impedir su confusion;

12.-  Que ajuicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior,
debe ser contestada negatfivamente, ya que los antecedentes aportados por el
segundo solicitante, acreditan que la expresion “Enjoy”, constituye un signo notorio y
famoso y que precisamente la adicién del emoticédn “xd” por su significado, no hace
mas que describir un estado de dnimo o una risa a carcajadas, sin que exista una
diferenciacion grdfica, fonética o conceptual distintfa o relevante, lo que permite
crearse la conviccidon de que existe un dnimo de asociatividad o vinculacién a una
denominacidén ajena, sin que exista un interés real de creaciéon novedosa; que hace a
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los términos en conflicto coincidentes y similares, y por lo mismo también permite a este
Juez Arbitro crearse una opinién favorable de la consistencia de los argumentos de
asociatividad o relacién que hace el segundo solicitante;

13.-  Que, también es un hecho indubitado que ha sido el segundo solicitante, quien
ha acreditado una legitima y vdlida ftitularidad sobre la denominacion “Enjoy”,
reconocida bajos sus distintas formas de proteccion juridica, o en sus distintas formas de
transmisiéon y publicidad al publico, Iéase marca comercial, nombre de dominio,
nombre publicitario, etc.;

14- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de coincidencia,
similifud y asociaciéon entre los nombres de dominio y marcas comerciales del segundo
solicitante con el nombre de dominio en disputa, lo que permite también crearse un
juicio de la consistencia de los argumentos de vinculacion desleal y relacion impropia
que alega el segundo solicitante;

15.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que la primera solicitante haya
inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin respaldar sus pretensiones por medios
de prueba suficientes, que a su vez también garanticen la buena fe de su solicitud,
confirman también un absoluto desinterés de su parte;

16.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por
sobre otro, este Arbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado la
fama y notoriedad de su signo, asi como el legitimo uso de un signo substancialmente
similar, por un asunto de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo
expuesto en nuestra legislacion y los tratados internacionales sobre esta materia;

17-  Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por
el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto
debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las
normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos
principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompafada por el segundo
solicitante para respaldar su pretension, credndose la conviccidon absoluta de que a
este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio “xdenjoy.cl”;

18.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en su Art. 7° que
“Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el dominio .cl, se
entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar
y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que
“serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidn no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de
la ética mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el
funcionamiento el Registro de Nombres de Dominio CL y los articulos 636 y siguientes
del Cdédigo de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el
sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las



partes por las que se rige este juicio y los dispuesto en los articulo 222 y siguientes del
Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1. Asignar el nombre de dominio “xdenjoy.cl” a la parte de Enjoy Gestion Limitada.
Rechdzase la solicitud por el primer solicitante, dona Waleska Andrea Cisternas
Rodriguez.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no existe
condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn pagadas conforme a los
acvuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su
notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo electrénico. Dese copia autorizada a
las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para
su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, firman la
presente sentencia en autorizaciéon de la misma los testigos que mas abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don CristiGn Mir Balmaceda.

Maria Elena Rioseco Paola Ledn Valdés
C.I. N° 16.209.380-0 C.I.N° 12.358.020-6



