En Santiago de Chile a 24 de octubre de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18338 de fecha 22 de julio de 2013 me notifico de la designacioén
como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripciéon del nombre de
dominio “rigelservices.cl”, designacion que acepté con fecha 23 de julio de 2013, y que

fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Claudio Alberto Diaz Cisterna, Rut 10.200.896-0, con
domicilio en esta ciudad, José Manuel Infante 2690 de la comuna de Nufioa, correo
electronico claudio0870@gmail.com; 2) Rigel Seguros de Vida S.A., Rut. 76.092.587-K,
representada por Barrios Mufioz Jeanneret y Cia. y en autos por las abogadas dofia Noélle
Jeanneret Simian y dofia Fernanda Olmedo Bustos, con domicilio en esta ciudad,
Napoleén 3565 oficina 709 de la comuna de Las Condes, correo electronico

njeanneret@bmj.cl y toledo@bmj.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “rigelservices.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las

normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral, con la inasistencia de don Claudio Alberto Diaz Cisterna, a quien le fue

notificada el acta seglin consta a fojas 14 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Claudio Alberto Diaz Cisterna.
Don Claudio Alberto Diaz Cisterna no present6 planteamientos para argumentar su mejor

derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de Rigel Seguros de Vida S.A.

Consta a fojas 106 y siguientes que Noélle Jeanneret Simian en representacion de Rigel
Seguros de Vida S.A. present6 escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre
de dominio de autos. Senala que el nombre de dominio es cuasi-idéntico a la expresion
Rigel, la que forma parte de su razén social, tiene registrada como marca comercial y usa
en el mercado. Agrega que Rigel Seguros de Vida S.A. es una sociedad andénima que
desde el afio 2010 ha contribuido al desarrollo del mercado asegurador chileno,
ofreciendo servicios al sistema privado de pensiones y a los mercados de seguros de vida
tradicional, en la actualidad, se encuentra expandiendo sus servicios a Latinoamérica,
operando también en Peru. Agrega que su mandante se ha posicionado fuertemente en el
rubro financiero, especialmente respecto de los seguros de vida y sistema privado de
pensiones, lo que lo ha llevado a proteger su nombre, tanto como dominio de internet
como marca comercial. Cita el nombre de dominio ‘rigelservice.cl’, cuasi-idéntico al de
autos, y ademds los siguientes: segurosrigel.cl, segurosrigel.com, rigelseguros.cl,
rigelsegurosdevida.cl, rigelvida.cl, segurosdevidarigel.cl, rigelseguros.com,
rigelsegurosdevida.com, rigelvida.com, segurosdevidarigel.com, rigelchile.cl,
rigel.com.pe, rigel.pe, rigelperu.com.pe, rigelperu.pe, rigelperu.com, rigelseguros.com.pe,
rigelseguros.pe, rigelservice.cl, rigelperu.cl y rigelchile.com. En cuanto a la proteccion

marcaria sefala que su mandante es titular de registros de las marcas Rigel, Rigel Seguros



de Vida y R Rigel Seguros de Vida. Ademads senala que la razén social de su mandante
coincide con el signo distintivo con el que se ha dado a conocer en el mercado financiero,
incluyendo la red de internet. Fundamenta que la denominacion Rigel que considera el
dominio en disputa es idéntica al nombre Rigel previamente usado y registrado por su
mandante, y por su parte, la palabra “services” se traduce al espafiol como “servicios”. Si
se considera que la acepcion principal de esta expresion es un “conjunto de actividades
que buscan responder a las necesidades de un cliente”, no puede caber duda alguna que la
distintividad que es capaz de aportar a la expresion Rigel es nula. Agrega que si a lo
anterior se suma el hecho que el primer solicitante tendria interés en el dominio de autos
para su uso en el rubro financiero, se aprecia que existe una colisiéon evidente con el
ambito en el que se desempeia su mandante y que se encuentran protegidos por sus
registros de marca. Se refiere a correos electronicos intercambiados con el primer
solicitante, donde manifiesta que “nuestro proyecto de negocio incluye el rubro financiero
entre otros”. Agrega que con ocasion de la referida negociacion, el Sr. Claudio Diaz
requirio el pago de $2.200.000 de pesos a cambio de su renuncia al dominio. En cuanto a
los antecedentes de derecho cita el articulo 14 del Reglamento, que se refiere a que la
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de
la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros. Sefiala que el dominio de autos atenta contra derechos
validamente adquiridos por su mandante al considerar como elemento preponderante la
expresion Rigel que constituye el nombre de fantasia con el que opera su mandante y se
encuentra también inscrita como marca comercial y como nombre de dominio. Debido a
la proteccion marcaria de la que goza su representado, el uso del dominio
‘rigelservices.cl” para identificar y comercializar productos y servicios relacionados con
el rubro financiero incluso satisface el tipo penal del articulo 28 letra a) de la Ley 19.039
sobre Propiedad Industrial. A su vez, el uso del dominio ‘rigelservices.cl’ por el primer
solicitante también satisface los supuestos de hecho que se describen en el articulo 3° de

la Ley 20.169 que Regula La Competencia Desleal, que en su definicion genérica



considera como una conducta contraria a la buena fe la que por medios ilegitimos
persigue desviar clientela de un agente del mercado. Dicho uso configura también los
supuestos del articulo 4° letra a) del mismo cuerpo legal, por prestarse el uso del dominio
en cuestion para aprovecharse indebidamente de la reputacidon ajena, atrayendo al
consumidor para ofrecer servicios relacionados. Cita el articulo 22 del Reglamento, que
contempla las causales de revocacion de un nombre de dominio ya asignado. Ademas
sefiala que se aprecia que el primer solicitante no posee un proyecto legitimo asociado al
mismo, de hecho, no existe pagina web alguna asociada al mismo y no es posible
descartar la existencia de un animo especulativo tras la presente solicitud. También
fundamenta que, por todo lo expuesto y al haber quedado en evidencia el mejor derecho
del segundo solicitante, no cabe duda alguna que el principio “First Come, First Served”
no resulta aplicable al caso de autos. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa acompana los siguientes documentos: Copia de los correos
electronicos intercambiados con el primer solicitante a partir del dia 19 de marzo de 2013;
Impresion de la pagina web http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio correspondiente al sitio
web de la enciclopedia online Wikipedia, donde consta las acepciones de la palabra
“servicio”; Impresion obtenida del sitio web www.inapi.cl de la informacion relativa a los
registros Nos. 906.489, 934.921, 906499, 934.923 y 934.924 de las marcas Rigel, Rigel
Seguros de Vida y R Rigel Seguros de Vida de propiedad de su mandante, concedidos en
Chile para distinguir servicios de la clase 36; Impresion obtenida del sitio web
www.nic.cl que incluye la informacion sobre la vigencia y titularidad de los dominios
‘segurosrigel.cl’, ‘rigelseguros.cl’, ‘rigelsegurosdevida.cl’, ‘rigelchile.cl’, ‘rigelvida.cl’,
‘segurosdevidarigel.cl’, ‘rigelservice.cl” y ‘rigelperu.cl’; Impresion de la informacion
disponible respecto de la titularidad (WHOIS) de los nombres de dominio
‘rigelseguros.com’, ‘rigelsegurosdevida.com’, ‘rigelvida.com’, ‘segurosdevidarigel.com’,
‘rigelperu.com’, ‘segurosrigel.com’ y ‘rigelchile.com’; Impresion obtenida del sitio web
http://punto.pe/ que incluye la informacion sobre la vigencia y titularidad de los dominios

‘rigel.com.pe’, ‘rigelperu.com.pe’, ‘rigelperu.pe’, ‘rigelseguros.com.pe’ y



‘rigelseguros.pe’; Impresion obtenida del sitio web www.nic.cl que incluye informacion
sobre la antigiiedad del dominio ‘rigelseguros.cl’; Iimpresion obtenida del sitio web
www.rigelseguros.cl en donde consta la historia y antigiiedad de Rigel Seguros de Vida
S.A; Impresion obtenida del sitio web www.sii.cl al consultar la situacion tributaria de su

mandante Rigel Seguros de Vida S.A.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de don Claudio Alberto Diaz Cisterna.
Don Claudio Alberto Diaz Cisterna no evacud respuesta alguna a los argumentos

expuestos por Rigel Seguros de Vida S.A.

1.6.2 Respuesta de Rigel Seguros de Vida S.A. representado por Sargent & Krahn.
Rigel Seguros de Vida S.A. no evacud respuesta, ya que, don Claudio Alberto Diaz

Cisterna no expuso planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 109 de autos, con fecha 2 de octubre de2013 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.
II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Claudio Alberto Diaz Cisterna
con fecha 7 de febrero de 2013 solicitdé el nombre de dominio “rigelservices.cl”.

También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que el Rigel Seguros de Vida S.A., lo

solicito con fecha 28 de febrero de 2013.-



II.2  Que don Claudio Alberto Diaz Cisterna no fundamentd su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentd

los planteamientos esgrimidos por el Rigel Seguros de Vida S.A.

I3 Que Rigel Seguros de Vida S.A. fundamentd su mejor derecho en que el nombre
de dominio es cuasi-idéntico a la expresion Rigel, la que forma parte de su razon social,
marca comercial y usa en el mercado. Agrega que Rigel Seguros de Vida S.A. desde el
afio 2010 ofrece servicios al sistema privado de pensiones y a los mercados de seguros de
vida tradicional, en la actualidad, se encuentra expandiendo sus servicios a
Latinoamérica, operando también en Peru. Fundamenta que es titular del nombre de
dominio ‘rigelservice.cl’, cuasi-idéntico al de autos, ademéds de muchos otros que
individualiza. Ademas es titular de registros de las marcas Rigel, Rigel Seguros de Vida y
R Rigel Seguros de Vida. Agrega que su razon social coincide con el signo distintivo con
el que se ha dado a conocer en el mercado financiero, que la denominacion Rigel es
idéntica al nombre Rigel previamente usado y registrado por su mandante, y que por su
parte, la palabra “services” se traduce al espafiol como “servicios”, que no aporta
distintividad. A lo anterior debe sumarse el hecho que el primer solicitante tendria interés
en el dominio de autos para su uso en el rubro financiero y que requiri6 el pago de
$2.200.000 a cambio de su renuncia al dominio. En cuanto a los antecedentes de derecho
cita el articulo 14 del Reglamento, el articulo 28 letra a) de la Ley 19.039 sobre Propiedad
Industrial, el articulo 3° de la Ley 20.169 que Regula La Competencia Desleal y el
articulo 22 del Reglamento. Finalmente fundamenta que atendido su mejor derecho no
cabe duda alguna que el principio “First Come, First Served” no resulta aplicable al caso

de autos.

I1.4  Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por el
Rigel Seguros de Vida S.A., consta a fojas 70 a 76 de autos, que tiene registrada en Chile

la marca comercial “Rigel”, entre otras. Que dicha marca no son idénticas al nombre de



dominio solicitado, “rigelservices.cl”, pero si resulta engafiosamente similar. En efecto,
el nombre de dominio se estructura sobre la base de la expresion “Rigel”, que es idéntica
a la marca “Rigel”, la cual se encuentra integramente contenida en el nombre de dominio.
Que la palabra “servicios” es un término amplio y genérico, que no le aporta al nombre de
dominio un elemento que permita distinguirla de la marca “Rigel”, sino, que muy por el
contrario, ésta expresion le aporta una mayor vinculacion con la marca, pues se vincula
con los “servicios” que proporciona Rigel Seguros de Vida S.A. En consecuencia, éste
sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa “rigelservices.cl” resulta ser
engafiosamente similar a la marca registrada, “Rigel”, de que es titular el Rigel Seguros

de Vida S.A.

I.5 Ademas de lo anterior debe considerarse, que se encuentra acreditado, fojas 96 de
autos, que don Claudio Alberto Diaz Cisterna sefiala que su “proyecto de negocios
incluye el rubro financiero entre otros”, razén por la cual, de otorgarsele el nombre de
dominio “rigelservices.cl”, engafiosamente similar a la marca “Rigel”, a quien no es
titular de dicha marca, se produciria confusion entre los usuarios de Internet a cerca de

quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen en dicha pagina web.

II.6 A mayor abundamiento debe considerarse que el Rigel Seguros de Vida S.A. es
titular de numerosos nombres de dominios, fojas 16 a 69 de autos, entre ellos,
rigelservice.cl, fojas 63, que resulta ser casi idéntico al nombre de dominio solicitado,

(Il
S

“rigelservices.cl”, la unica diferencia es la final, elemento que no aporta ninguna
distincion. En consecuencia, éste sentenciador considera que de otorgarse el nombre de
dominio rigelservices.cl a un tercero distinto al Rigel Seguros de Vida S.A. se produciria
entre los usuarios de Internet una evidente confusion acerca de quién es el prestador de

los servicios que se ofrezcan en dicha pagina web.



II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa
“rigelservices.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido Rigel
Seguros de Vida S.A.

II.8  Finalmente debe tenerse presente que el primer solicitante, don Claudio Alberto
Diaz Cisterna, no sefialo cudl es su interés sobre el nombre de dominio en disputa, ni
contra argumento los fundamentos del segundo solicitante.

II.9  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la conviccion que el
nombre de dominio “rigelservices.cl” identifica claramente los productos y servicios
ofrecidos por Rigel Seguros de Vida S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “rigelservices.cl” al Rigel Seguros de Vida S.A.

Cada parte pagara sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.



