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Sentencia definitiva

|II

Juicio por nombre de dominio “seguroobligatorioroyal.c
Santiago, 07 de diciembre de 2010.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 11804 de fecha 4 de Enero de 2010 del Departamento de Ciencias
de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el
suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por oposicion al
nombre de dominio “seguroobligatorioroyal.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto: Cristian Andrés Veas Pozo, con domicilio en Colén 3192 esquina Av.
Argentina, Valparaiso, quien inscribié el nombre de dominio seguroobligatorioroyal.cl con
fecha 02 de septiembre de 2009, a las 16:21:16 GMT, y RSA Seguros Chile S.A. Rep. Sargent &
Krahn, en la persona de Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las
Condes, Santiago, que inscribié el nombre de dominio seguroobligatorioroyal.cl con fecha 22
de septiembre de 2009 a las 17:26:35 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 04 de enero de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el
suscrito acepté el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio
“seguroobligatorioroyal.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 11 de enero de 2010, a las 9:40 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 04 de enero de 2010 y a las partes por
correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 06 de enero de 2010,
segln consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 11 de enero de 2010, a las 9:40 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don Felipe Fernandez Gonzdlez, por la oponente, y en rebeldia
de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 21 de autos.

SEXTO: Que con fecha 11 de marzo de 2010 se notificd a las partes lo obrado y resoluciones
dictadas en la audiencia de fojas 21, seglin consta del estampado de fojas 23 de autos.
SEPTIMO: Que con fecha 25 de enero 2010, mediante presentacion rolante a fojas 26 de autos,
la parte de Cristidn Andrés Veas Pozo expuso sus argumentos de mejor derecho en los
términos siguientes: Que con fecha 22 de septiembre de 2009 solicité la inscripcion del
dominio en cuestion, cumpliendo todos y cada uno de los requerimientos que establece el
reglamento de NIC Chile, en cuanto a la publicidad y pago de la misma, estableciéndose, por
ende, preferencia como primer solicitante. Que a la luz de lo dispuesto en el articulo 22 sobre
las revocaciones de dominios, se establecen una seria de circunstancias que pueden sugerir la
inscripcidn con fines de abusar de una marca en particular, las que sirven para evidenciar y
demostrar que el asignatario no ha actuado de mala fe, entre ellas, la letra a) “Que el
asignatario del dominio demuestre que lo estd utilizando, o haciendo preparaciones para
utilizarlo, con la intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre”. Que, al
efecto, conforme consta en Certificado de la Superintendencia de Valores y Seguros, detenta la
calidad de corredor de Seguros, habilitado en el Registro de Auxiliares del Comercio de
Seguros, con el Niumero 6128, intermediario en Seguros Generales y de Vida, comprendiendo
la venta de seguros obligatorios, asi es como mantiene el control del mercado del Seguro
Obligatorio en la Quinta Regién de Valparaiso, cuestion indiscutible e indudable, prestigio
ganado con creces en su oficina de corretaje. Que, en el mismo sentido, cuenta con la pagina
web www.mundodelseguro.cl, sitio de Internet que da cuenta de la relacidn inequivoca de la
marca en cuestidn con su persona y ejercicio profesional. Que, asi, tiene la intencidn de logar
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la apertura de cédigo de venta con la Aseguradora Royal Sun Alliance, para la incorporacién de
la venta de seguros obligatorios a través del portal web en construccion
www.seguroobligatorioroyal.cl. Que es por lo anterior que hace el legitimo ejercicio de
inscribir un dominio Internet que permitird ampliar su mercado de ventas de seguros
obligatorios a través de la incorporacién de venta via WEB, sin que éste sea engafiosamente
similar a una marca, teniendo intereses legitimos en el nombre del dominio, sin observarse
alguna de las circunstancias que ameritan considerarla de mala fe.

OCTAVO: Que con fecha 25 de enero de 2010, mediante presentacién rolante a fojas 30 de
autos la parte de RSA Seguros Chile S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre
de dominio “seguroobligatorioroyal.cl” en los términos siguientes: Que RSA Seguros Chile S.A.,
es la heredera natural de la Compafiia de Seguros La Republica S.A., fundada el 8 de mayo de
1905. Que por afos fue una de las empresas mas tradicionales del mercado asegurador local,
asi como una de las mas prestigiosas, debido a su elevada calidad técnica, eficiencia y
excelencia en el servicio. Que tales condiciones la llevaron a ser considerada en el mercado
internacional, fusionandose en junio de 1980 con los grupos ROYAL INTERNATIONAL
INSURANCE HOLDINGS LIMITED y Comercial Unidn Assurance Company Plc., dos de los mas
grandes consorcios aseguradores del Reino Unido, administrados por la Sociedad Comercial
Cominsa Ltda. Que en mayo de 1996, ROYAL INSURANCE HOLDINGS PLC. y Sun Alliance Group
Plc., decidieron fusionarse pasando a conformar ROYAL & SUNALLIANCE INSURANCE GROUP
PLC. A partir del 28 de septiembre de 2000, se cambia la razdn social de la compaiiia en Chile
para ocupar el nombre de su principal accionista ROYAL & SUNALLIANCE INSURANCE SEGUROS
(CHILE) S.A., asimilandose asi a uno de los seis mayores y mas exitosos grupos aseguradores
del mundo, con operaciones en 40 paises, entre ellos nueve paises de América Latina y
representaciéon en mas de 130 naciones. Que en septiembre del afio 2008, ROYAL &
SUNALLIANCE cambié su nombre e imagen corporativa a RSA Seguros (Chile) S.A. siendo
miembros de este Grupo, RSA estd en las mejores condiciones para ofrecer una prestacion de
servicios de excelencia, apoyandose ademas en una red regional que le otorga una importante
presencia en nuestro pais. Que la presencia nacional de RSA ha sido una de sus tareas
prioritarias, lo que le permite afirmar que el proyecto iniciado hace un tiempo es hoy una
realidad tangible que le permite poder ofrecer en Chile, y con una cobertura verdaderamente
nacional, la calidad y el servicio comprometido y asi transformandolo efectivamente en
asegurador de Clase Mundial. Que, a su vez, el reconocido nivel que ofrece el principal
accionista internacional de la parte, como asimismo su antigliedad, que se remonta hasta tres
siglos, les proporciona una gran experiencia y respaldo técnico, ademas de inigualable
capacidad como reasegurador en Chile. Que ambos ingredientes les permiten asegurar,
ademads de un servicio de excelencia, ser los grandes innovadores del milenio que comienza.
Que, finalmente, el éxito no se basa Unicamente en una amplia cobertura y liderazgo nacional
e internacional, sino en su filosofia de trabajo: un servicio rapido, eficiente y justo, y unas
excelentes relaciones con asegurados y corredores. Que, sumado a lo anterior, la parte cuenta
con marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del
mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas, o en su
defecto solicitadas, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Que dentro de
ellas se encuentra la marca comercial que corresponde a la expresion “ROYAL SEGUROS
GENERALES” y que se detalla a continuacién: Solicitud N2 702.468 “ROYAL SEGUROS
GENERALES”, denominativa, para distinguir servicios “corretaje de seguros, servicios prestados
a los aseguradores y a los asegurados y servicios de suscripcion de seguros, servicios de
contratacion de seguros de vida, sequros contra incendio, sequros contra accidentes, sequros
maritimos, informacion en materia de seguros, servicios de compaiiias de seguros, servicios de
consultas e informaciones en materia de seguros, servicios de tasaciones inmobiliarias,
tasacion de antigiiedades, de obra de arte, de joyas”, clase 36. Que esta solicitud fue
concedida a registro con fecha 24 de noviembre de 2009. Que la marca comercial antes
sefialada demuestra claramente el mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en
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disputa, “SEGUROOBLIGATORIOROYAL.CL”, toda vez que su elemento distintivo, esto es la
expresion ROYAL, asi como el resto de los términos sobre los cuales se estructura, son
idénticos a los de la marca que en Chile tiene la parte. Que tanto en el dominio en disputa
como en la marca de la parte el elemento distintivo es la expresién ROYAL, por lo que los
usuarios de Internet enfrentados a este dominio deberan determinar a partir de dicho término
la naturaleza y origen de los productos y servicios que se ofreceran en dicho sitio web, los que
estima fundadamente que se asociaran a la parte. Que la parte es titular de la marca “ROYAL
SEGUROS GENERALES” en Chile. Que si se compara grafica y fonéticamente la composicion del
dominio en disputa con las marcas comerciales de la parte, se puede apreciar que existen
semejanzas evidentes. Asi: ROYAL SEGUROS GENERALES (marca de la parte);
SEGUROOBLIGATORIOROYAL (nombre de dominio en disputa). Que como se puede apreciar
de su sola comparacién, el nombre de dominio en disputa tiene como elemento distintivo,
precisamente, la marca comercial de la parte. Que cualquier usuario de Internet enfrentado a
este nombre de dominio lo asociara a los seguros de ROYAL de la parte, toda vez que la parte
se identificéd en el mercado a través de la expresién ROYAL, ya que esa fue su razén social por
mucho tiempo, ademas de ser titular de la marca comercial individualizada. Que la contraria
simplemente se ha limitado a tomar las expresiones que identifican a la parte y que se
encuentran debidamente registradas ante el INAPI y demds autoridades correspondientes,
modificando Unicamente la expresion “SEGURO OBLIGATORIO”, lo cual bajo ningln punto de
vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, ya que
aumenta el grado de confusidn al tratarse de un nombre de dominio claramente asociado a la
parte, lo que denota la intencién de la contraria de aprovecharse de la fama de RSA SEGUROS
CHILE S.A. Que de la marca de que es titular la parte se desprende claramente que en Internet
y en el mercado la parte se identifica por uno de los lideres mundiales en la presentacion de
servicios asociados a seguros. Que el dominio en disputa SEGUROOBLIGATORIOROYAL.CL
aparece como una simple y ldgica extension de las marcas de la parte, ademads de hacer
referencia en forma clara a los productos y servicios de la parte. Que siendo la expresion
“SEGURO OBLIGATORIO” un término genérico, los usuarios de Internet, a fin de determinar
quien es el real titular de este dominio, asi como la naturaleza de los productos ahi
promocionados, necesariamente lo asociardn a la expresidon “ROYAL”, la cual corresponde a la
expresion con la cual se identifican los seguros generales de la parte. Cita jurisprudencia.
Manifiesta que los nombres de dominio tienen un rol fundamental como identificadores del
origen de los diversos bienes que se ofrecen via Internet. Invoca el criterio de titularidad sobre
marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio. Invoca el criterio de la
notoriedad del signo pedido. Cita normativa de ICANN (UDRP), de OMPI, articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de Nic Chile. Invoca el criterio de la identidad. Invoca el criterio de uso efectivo
en Internet, en mérito de todo lo cual manifiesta tener un mejor derecho al nombre de
dominio y solicita le sea asignado en definitiva, con costas.

NOVENO: Que por resolucidon de fecha 29 de enero de 2010, rolante a fojas 81, se confirid
traslado de las presentaciones de ambas partes, los que fueron evacuados en rebeldia.
DECIMO: Que por resolucién de fecha 11 marzo de 2010, rolante a fojas 82, se recibié la causa
a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la denominacidon "seguroobligatorioroyal" o en sus
partes componentes. 2.- Utilizacidn efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente
o realizaran en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominacidn
"seguroobligatorioroyal" o de sus partes componentes.

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de RSA Seguros Chile S.A., la documental consistente en: 1) certificado de solicitud de
registro marcario para la marca “Royal Seguros Generales (fs. 39); 2) impresos de la pagina
web www.rsagroup.cl (fs. 40 a 46 y 86 a 89); 3) impreso del sitio web www.cosas.cl (fs. 47); 4)
impreso de pagina web www.emol.cl (fs. 47 a 49); 5) copias de sentencias arbitrales dictadas
en juicios por dominios vifiasdelmaipo.cl; linternasmaglite.cl y Premium-essiac-tea-4less.cl (fs.
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50 a 80); 6) impreso de pagina web de la Mutualidad del Ejército y la Aviacion (fs. 90); 7)
impreso de pagina web de la Chilena Consolidada (fs. 91).

La parte de Cristian Andrés Veas Pozo, la documental de fojas 28 a 29, comprobante de pago
de Nic Chile para el dominio seguroobligatorioroyal.cl (fs. 28) y Certificado de Ia
Superintendencia de Valores y Seguros de 12 de enero de 2010 (fs. 29).

DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 23 de abril de 2010, rolante a fojas 93, se cit6 a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo
no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye
valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicion
de los litigantes de este juicio, en relacidn con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Cristidn Andrés Veas Pozo, justificé tal calidad,
lo cual lo ampara con la presuncidn de mejor derecho y buena fe en su inscripcién que se
expresa en el principio "First come, first served", presunciéon que no es, sin embargo, una
presuncién de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, ademas de dicha
presuncién, alegé detentar la calidad de corredor de Seguros, habilitado en el Registro de
Auxiliares del Comercio de Seguros, comprendiendo la venta de seguros obligatorios, con
importante presencia en la Quinta Region. Alegd también ser su intencién el lograr la apertura
de cédigo de venta con la Aseguradora Royal Sun Alliance, para la incorporacion de la venta de
seguros obligatorios a través del portal web en construccién www.seguroobligatorioroyal.cl, lo
que le permitird ampliar su mercado de ventas de seguros obligatorios, a través de la
incorporacién de venta via WEB.

CUARTO: Que la oponente, la parte de RSA Seguros Chile S.A. acreditd haber solicitado a
registro la marca “Royal Seguros Generales” con fecha 20 de noviembre de 2006 (fs. 39), ser su
nombre el de “Royal & Sunalliance” y ser conocida como tal en el mercado (fs. 48) asi como
promover y vender con ese nombre el seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) en
el mercado nacional (fs. 86 a 91), todo ello en forma notoria.

QUINTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, establecera
que del libelo del primer solicitante surge claro que éste reconoce el dominio de la oponente
“Aseguradora Royal Sun Alliance” respecto de la expresidon seguroobligatorioroyal, y que la
solicité con el propdsito de lograr la apertura de cddigo de venta con la Aseguradora Royal Sun
Alliance, para la incorporacion de la venta de seguros obligatorios de dicha compaiiia a través
del portal web que tenia en preparacidn en base al nombre en controversia.

SEXTO: Que lo anterior basta para resolver esta controversia, en la medida en que no existe
antecedente alguno en autos que acredite que el primer solicitante, en su calidad de corredor
de seguros, fue autorizado por la oponente para utilizar la expresion de que es titular de un
modo distinto que como corredor de los SOAP de esa procedencia. A propdsito de lo anterior,
el corretaje de productos y servicios de una determinada marca no atribuye al corredor
derechos de propiedad industrial sobre la marca misma, lo que para estos efectos equivale a
decir sobre la expresion misma, por lo que queda incélume el derecho de su titular.

SEPTIMO: Que, con lo antes considerado, correspondera acoger la demanda, lo que se llevara
a efecto en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,
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RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de RSA Seguros Chile S.A. en contra de Cristian
Andrés Veas Pozo, y se asigna el nombre de dominio seguroobligatorioroyal.cl a favor de RSA
Seguros Chile S.A,, sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrdnico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico,
en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacion;
comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos y
remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia Lidia
Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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