Re.:

Arbitraje por la inscripcion del nombre de dominio jubila.cl
Oficio OF07817

VISTOS:

1.

Que con fecha 17 de mayo de 2007, don ALBERTO ENRIQUE TEJOS TAVANO
solicita la inscripcion del nombre de dominio jubila.cl. Posteriormente, con fecha
14 de junio de 2007, ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G.,
representada en calidad de contacto administrativo por dofia ALEJANDRA
BARRERA HENNINGS, solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio,
quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF07817, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para
la resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 7 de agosto de 2007, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro, mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliaciéon o de fijacién de procedimiento para el dia
16 de agosto de 2007 a las 11:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las
Condes, Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo
electronico y por carta certificada;

Que con fecha 16 de agosto de 2007, se efectia el comparendo fijado para ese
dia, al que solo asiste dofia ALEJANDRA BARRERA HENNINGS, quien exhibe
poder para representar al Segundo Solicitante, ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G. y, asimismo, acredita haber consignhado el
monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste a la
audiencia el Primer Solicitante, ALBERTO ENRIQUE TEJOS TAVANO. En vista
de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento en
la misma audiencia, notificandose ellas personalmente al Segundo Solicitante, y
por correo electronico y por carta certificada al Primer Solicitante;

Que con fecha 23 de agosto de 2007, el Segundo Solicitante, ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G., acredita la consignacion del saldo de los
honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolucion de
la misma fecha;

Que con fecha 23 de agosto de 2007, ASOCIACION DE ASEGURADORES DE
CHILE A. G. presenta demanda de asignacion del dominio jubila.cl, exponiendo
como fundamento de su demanda que durante el afio 2001, el Directorio de la
ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A. G. encargé la elaboracién de
un proyecto para un sistema electronico de informacion para rentas vitalicias,
abriéndose durante octubre de ese afio un proceso de licitacién para contratar al
prestador de servicios que se haria cargo del mencionado sistema. De dicha
licitacidn, result6 elegida la BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO y a principios
del afio 2002, se defini6 como nombre del sistema electrénico de pensiones el de
“JUBILA CHILE", donde el concepto identificador del mismo es el término
“JUBILA”, cuyo elemento adicional “CHILE” es de uso comdn en numerosas
denominaciones marcarias y de dominios, por lo que se pensé que serviria para



configurar un elemento marcario que no fuera rechazado por genérico o
descriptivo.

El Segundo Solicitante indica, ademas, que en el mes de octubre de 2002, se
presentaron las solicitudes de la marca “JUBILACHILE” bajo los N° 583.849 y
N° 583.850, siendo ambas rechazadas por su caracter descriptivo.
Posteriormente, ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. solicit6 el
registro de una expresidon compuesta, precisamente para proteger el elemento
esencialmente distintivo de su proyecto, a saber la expresion “JUBILA” y con
fecha 17 de marzo de 2003, se obtuvieron los registros de las siguientes marcas
comerciales:

o “AACH-JUBILA (CHILE)" Registro 660.195 para distinguir servicios de la
clase 36

e “AACH-JUBILA (CHILE)” Registro N° 660.196 para distinguir un
establecimiento comercial para la compra y venta de productos de todas
las clases de la 1 a la 34 en la Region Metropolitana

Sefiala el Segundo Solicitante, que no obstante los registros obtenidos, se siguid
adelante con el proyecto original por razones de coordinacion y de tareas
avanzadas, que motivaron seguir usando la expresion “JUBILA CHILE”.

Con fecha 18 de marzo de 2002, la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE
CHILE A.G. y la BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO firman un contrato de
creacion y desarrollo del sistema electronico de ofertas de pensiones,
denominado “JUBILACHILE”. Posteriormente, con fecha 1 de febrero de 2003,
las mismas partes firman un contrato de prestacioén de servicios, y con fecha 13
de marzo de 2002, se le envia una carta a la Superintendencia de Valores vy
Seguros, informando que la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE
A.G. se encontraba trabajando en el desarrollo del sistema electrénico de
cotizaciones de rentas vitalicias.

La ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. agrega que con fecha 6
de enero de 2003, solicit6 ante el Departamento de Derechos Intelectuales el
registro de su propiedad intelectual sobre el software “JUBILACHILE”, y con
fecha 6 de febrero de 2003, se envid una carta a la Superintendencia de Valores
y Seguros, acompafiando los documentos que describen el funcionamiento de
dicho sistema. Asimismo, con fecha 21 de enero de 2003, el Segundo Solicitante
pidié el registro del nombre de dominio jubilachile.cl, el que finalmente quedd
registrado en marzo del mismo afio.

Por otro lado, el Segundo Solicitante sefiala que don ALBERTO ENRIQUE
TEJOS TAVANO, actual Primer Solicitante del dominio jubila.cl, solicité con
anterioridad el registro del mismo nombre de dominio en conflicto, en mayo de
2003. En esa oportunidad, la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE
A.G. present6 una solicitud competitiva, desencadenandose de esa manera el
proceso de mediacion y arbitraje establecido por NIC Chile, el cual terminé con el
fallo dictado con fecha 1 de mayo de 2004 por el arbitro, don Ruperto Pinochet



Olave, el cual le asigndé dicho nombre de dominio a la ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G.

Indica el Segundo Solicitante, que las creaciones del talento son de propiedad de
sus autores. Este tipo de propiedad esta garantizada y amparada, no sélo a
través de las leyes y reglamentaciones especiales que la regulan, sino que
especificamente por la Constitucion que “asegura a todas las personas la libertad
de crear y de difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus
creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie por el lapso que sefiale
la ley”, encontrandose reguladas estas materias por la Ley 17.336 sobre
Propiedad Intelectual, asi como por la Ley 19.039 sobre Privilegios Industriales y
su Proteccion.

Agrega el Segundo Solicitante que el texto positivo en que se enmarcaria este
caso, serian los articulos 12, 14 y 22 de la Reglamentaciéon para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. A la luz de los citados
articulos en este caso, la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G.
indica que el Primer Solicitante estaria vulnerando flagrantemente derechos
preestablecidos y reconocidos por la autoridad del Estado de Chile, al amparo de
la Ley de Propiedad Industrial, ya que la marca “JUBILA” como tal, esto es,
como marca comercial, se ha creado y registrado en Chile por la ASOCIACION
DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. Por otra parte, no cabe duda que el
vocablo “JUBILA” combinado o aislado, es el elemento esencial que identificaria
la actividad del Segundo Solicitante.

Sefiala, la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. que el sistema
electronico de pensiones “JUBILACHILE” fue creado sin fines comerciales
particulares, sino que como una forma de mejorar el servicio de todas las
compafias de seguros de vida pertenecientes a la ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G. que comercializan rentas vitalicias. Por el
contrario, el Segundo Solicitante estima que el nombre de dominio jubila.cl,
habria sido inscrito de mala fe por el Primer Solicitante, utilizando sus amplios
conocimientos respecto de este sistema para lucrar con el genérico “JUBILA”.

Indica el Segundo Solicitante que en este caso se cumpliria con la condicion del
articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en relacién con la concurrencia del requisito de que
existan circunstancias que indiquen que el Primer Solicitante ha inscrito el
nombre de dominio con el proposito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma
de transferir la inscripcion del nombre de dominio a esta parte 0 a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o
servicio. Tampoco se descarta la posibilidad de que el nombre de dominio en
conflicto haya sido inscrito con el fin de perturbar o afectar negocios de la
competencia.

El Segundo Solicitante tiene el convencimiento que don ALBERTO ENRIQUE
TEJOS TAVANO ha visto una oportunidad comercial en el uso del nombre
“JUBILA", que coincide con la marca y nombre de fantasia “JUBILA CHILE" de



su propiedad, ya que pudiendo haber optado por términos similares, pero no
idénticos, el Primer Solicitante pretende ser el creador y tener derecho al uso de
una parte del término acufiado por la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE
CHILE A.G., para servicios especificos relacionados con la prevision de personas
naturales. Es un dato conocido en el mercado que el Primer Solicitante es
corredor de seguros y que opera en el rubro, motivo por el cual es necesario
concluir que sabia o debia saber que el Segundo Solicitante ya estaba operando
“JUBILA CHILE”. Agrega que el Primer Solicitante pretende monopolizar el
acceso a un contenido indefinido adn bajo la direccidon jubila.cl, que
corresponderia precisamente a parte o a un segmento del signo “JUBILA
CHILE”, sin perjuicio de ser también el elemento central de las marcas
comerciales ya citadas por esta parte, por lo que con el dominio de dicha
direccion en Internet, y por el s6lo uso de la misma, el Primer Solicitante se
garantizaria una cantidad importante de visitas al sitio, al cual podria dotar de un
contenido complementario, accesorio, o0 incluso difamatorio de la entidad de su
representada.

El Segundo Solicitante acompafia con su presentacion una serie de documentos
probatorios, entre otros:

i. Carta de fecha 13 de marzo de 2002 dirigida al sefior Alvaro Clarke de la
Cerda, Superintendente de Valores y Seguros;

ii. Carta de fecha 17 de junio de 2002 dirigida al sefior Alvaro Clarke de la
Cerda, Superintendente de Valores y Seguros;

i. Carta de fecha 21 de octubre de 2002 dirigida al sefior Alvaro Clarke de
la Cerda, Superintendente de Valores y Seguros;

iv. Ordinario N° 01577 de fecha 7 de marzo de 2003 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, dirigida a la Asociacién de Aseguradores de Chile
A.G. y firmado por dofia Moénica Céaceres Ubilla, Intendente de Seguros;

v. Contrato de Creacién y Desarrollo de software Sistema Electronico de
Oferta de Pensiones N° 875/2002 (3) de fecha 18 de marzo de 2002
entre la BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO y la ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G., y sus anexos correspondientes;

vi. Contrato de Prestacion de Servicios N° 889/2003 de fecha 1 de febrero
de 2003, entre la BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO vy la
ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G., y sus anexos
correspondientes;

vii. Revision del Sistema de Cotizaciones de Rentas Vitalicias Jubija Chile,
presentada por Deloitte & Touche a la ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G. en enero de 2003;

viii. Fotocopia simple del Comprobante de Ingreso a Caja N° 58862 emitido
con fecha 6 de enero de 2003 por el Departamento de Derechos



7.

Intelectuales de la Direccién de Bibliotecas, Archivos y Museos, en
relacion con el depésito del software “JUBILA CHILE”;

ix. Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca “AACH-
JUBILA (CHILE)” N° 660.195 de fecha 17 de marzo de 2003 para
distinguir servicios de la clase 36;

Xx. Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca “AACH-
JUBILA (CHILE)” N° 660.196 de fecha 17 de marzo de 2003 para
distinguir un establecimiento comercial para la compra y venta de
productos de todas las clases de la 1 a la 34 en la Region Metropolitana;

Que con fecha 7 de septiembre de 2007, se cita a las partes a oir sentencia,
resolucion que es notificada a las partes por correo electronico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio
tendran el caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que
su prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal
y de la ética mercantil, como asimismo, derechos vélidamente adquiridos por
terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término
de 30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista
de solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que el Segundo Solicitante, ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G.,
ha acreditado fehacientemente a través de la documentacion acompafiada en
estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante, ser titular de la marca
comercial “AACH-JUBILA (CHILE)" Registro 660.195 para distinguir servicios de
la clase 36 y “AACH-JUBILA (CHILE)” Registro N° 660.196 para distinguir un
establecimiento comercial para la compra y venta de productos de todas las clases
de la 1 ala 34 en la Regién Metropolitana;

Que, asimismo, ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. es
asignataria del nombre de dominio jubilachile.cl desde a lo menos el mes de
marzo de 2002;

Que el Segundo Solicitante no solamente ha demostrado ser titular de la marca
comercial “AACH-JUBILA (CHILE)", sino que, ademas, ha acompafiado prueba



10.

11.

12.

13.

14.

suficiente como para acreditar que dicha marca esta siendo utilizada por la
ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G., tanto en el mundo real del
comercio, como en el mundo virtual de Internet;

Que si bien la marca registrada por el Segundo Solicitante es “AACH-JUBILA
(CHILE)", de los antecedentes allegados se desprende que utilizan la expresion
“JUBILA CHILE” como marca comercial, a pesar de no haber podido registrar
exactamente dicho signo como marca comercial;

Que la expresion “jubila”, si bien no esta definida por el Diccionario de la Lengua
de la Real Academia Espafola, indudablemente tiene su origen en la palabra
“jubilar” o “jubilarse”, las cuales si estan definidas. Es asi como la palabra “jubilar”
se define como “disponer que, por razoén de vejez, largos servicios o imposibilidad,
y generalmente con derecho a pensién, cese un funcionario civil en el ejercicio de
su carrera o destino”.

Que, en consecuencia, la palabra “jubila” es de uso comudn en el lenguaje, por lo
gue este arbitro debera determinar cual solicitante ha acreditado tener un mejor
derecho sobre esa expresion y el nombre de dominio en conflicto, de acuerdo a los
antecedentes acompafiados;

Que es necesario tener presente que la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE
CHILE A.G. corresponde a una asociacion gremial , cuya misiébn — segun consta
en la pagina Web de dicha asociacion — es “impulsar el crecimiento sostenido de la
Industria Aseguradora, fortaleciendo el posicionamiento del seguro como sustento
del desarrollo, representando a la industria y aportando una opinion técnica vélida
y confiable”;

Que por definicion, una asociacion gremial corresponde a “un conjunto de
personas que tienen un mismo ejercicio, profesion o estado social” v,
consecuentemente, este sentenciador considera que una asociacion de personas
tendria mejores derechos al uso de una expresion genérica o de uso comdn como
“JUBILA” que una persona natural;

Que, adicionalmente, la expresion “JUBILA” efectivamente se relaciona
directamente con servicios tales como los de rentas vitalicias, las que son
prestados precisamente por los asociados de la ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G;;

Que, ademas, el dominio jubila.cl objeto de este arbitraje ya estuvo registrado con
anterioridad por la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. hasta
octubre de 2005, fecha en la cual el dominio venci6 por falta del pago de la tarifa
de renovacion de NIC Chile;

Que en cuanto a los sefialado por el Segundo Solicitante en el sentido de que “es
un dato conocido en el mercado que el Primer Solicitante es corredor de seguros y
gue opera en el rubro, motivo por el cual es necesario concluir que sabia o debia
saber que el Segundo Solicitante ya estaba operando JUBILA CHILE", si bien esta
circunstancia no fue acreditada por la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE



15.

16.

17.

18.

CHILE A.G. en estos autos, si consta en el fallo dictado por el juez arbitro don
Ruperto Pinochet Olave de fecha 1 de mayo de 2004, recaido en el conflicto por el
mismo dominio de autos;

Que no obstante lo anterior, no se ha acreditado la mala fe del Primer Solicitante vy,
en cualquier caso, en las solicitudes de nombres de dominio competitivas, no es
necesario la prueba de la mala fe, dado que lo que efectivamente debe probarse
en este procedimiento arbitral es el mejor derecho

Que el Primer Solicitante, don ALBERTO ENRIQUE TEJOS TAVANO, no ha
hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en cuestién, puesto que no ha efectuado presentacion alguna en este
juicio;

Que por el mero hecho de que don ALBERTO ENRIQUE TEJOS TAVANO haya
solicitado primero el nombre de dominio jubila.cl no es suficiente, ya que dada la
falta de antecedentes, no puede presumirse que tenga derecho o legitimo interés
alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por la ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G., asi como la falta de ellos por parte de don
ALBERTO ENRIQUE TEJOS TAVANO, es que este arbitro ha llegado a la
conclusiéon de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio
solicitado;

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio jubila.cl al Segundo Solicitante, ASOCIACION DE
ASEGURADORES DE CHILE A.G., RUT N° 81.274.800-9.

Cada parte se haré cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez

Santiago, 21 de septiembre de 2007 .-

Christian Ernst Suéarez
ARBITRO

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2



