JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Juicio arbitral “covalor.cl”
Covalor Capacitaciones SpA vs. Comercial de Valores S.A. Factoring
Causa Rol No. 71-2013

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

COVALOR.CL

Santiago, 9 de Octubre de 2013.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que con fecha 26 de febrero de 2013, Gerencia de CoValor (COVALOR
CAPACITACIONES SPA), con domicilio en Isla Juan Fernandez No. 3611, Iquique, solicita la
inscripcién del nombre de dominio covalor.cl. Luego y encontrandose dentro de plazo,
18 de marzo de 2013, la parte Comercial de Valores S.A. Factoring , Rep. por Silva & Cia.,
en adelante el “segundo solicitante”, domiciliado en Hendaya No. 60, Piso 4, Las Condes,
Santiago, solicitd asimismo la inscripcidon del mismo nombre de dominio.

Que segun lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o
“Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas
aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile de fecha 22 de agosto de 2013
se designod a la suscrita como arbitro para la resolucién del presente conflicto aceptando
dicho encargo segln consta en autos, jurando desempefiar dicho cometido fielmente y
en el menor tiempo posible.

Que se cité a las partes a una audiencia fijada para el dia 4 de septiembre de
2013, la cual contd con la asistencia de don Esteban Andrés Palma Aedo, abogado, por el
primer solicitante Covalor Capacitaciones SpA; de dofia Maria José Arancibia Obrador,
abogado, en representacion del segundo solicitante Comercial de Valores S.A. Factoring;
y el arbitro quien conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliacion, se fijaron
las bases del procedimiento arbitral, siendo notificada personalmente a los asistentes.

Que con fecha 23 de Sept. de 2013, don Esteban Palma Aedo, abogado, en
representaciéon de Covalor Capacitaciones SpA, como primer solicitante del nombre de
dominio covalor.cl, presenta sus argumentos de mejor derecho, destinados en definitiva
a que le sea asignado el nombre de dominio disputado. En sintesis, expone lo siguiente:

a. Que su mandante es un Organismo Técnico de Capacitacién OTEC,

reconocida por el Servicio Nacional de Capacitacién y Empleo SENCE vy
certificada por el Servicio Nacional de Acreditacidn.

b. Que su Unico objeto social es la prestacidon de servicios de capacitacion,

conforme a lo exigido en los articulos 12 y 21 de la Ley 19.518, lo que
evidencia que dicho objeto social esta establecido por ley como requisito
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esencial para la existencia de su personalidad juridica, existiendo entonces

imposibilidad absoluta de afectar o perturbar el drea de negocio del segundo

solicitante.

c. Que la solicitud del nombre de dominio covalor.cl deriva de su razén social
Covalor Capacitaciones, comprendiendo una palabra que lo identifica
plenamente con dicha razén social, guardando ldgica con los rubros que
ejerce actualmente. Asi se ha actuado en todo momento de buena fe y con
un interés legitimo, siendo el real y Unico interés usar el dominio sdlo con los
fines de una OTEC. Distinta es la situacién de la contraparte, quien sélo busca
afectar el desarrollo de los intereses ldgicos y naturales de la OTEC,
incurriendo en una conducta temeraria, que de concretarse provocaria una
perturbacién en los negocios de su mandante. La contraparte no puede
pretender monopolizar el nombre “Covalor”, mas aun si su rubro no guarda
ninguna relacién con fines de una OTEC.

d. Que por ultimo, por el hecho de ser el primer solicitante le asiste el principio
prior in tempor prior in jure, consagrado tanto en el Reglamento de Nic Chile
como en jurisprudencia y doctrina tanto nacional como extranjera. Por ello,
solicita en definitiva se rechace la inscripcién de la contraparte, y se resuelva
la presente controversia asignando el nombre de dominio covalor.cl a su
representada, con expresa condenacion en costas.

e. Que en un otrosi de su presentacién acompafia, con citacién y bajo el
apercibimiento legal del art. 346 No. 3 del Codigo de Procedimiento Civil, los
siguientes documentos:

1. Copia simple de Constitucién de sociedad Covalor Capacitaciones SpA,
ante Notario Publico don Fernando Rafael Manterola Salas, segunda
notaria de lquique, repertorio No. 163-2013.

2. Copia simple de pago de patente comercial, fecha 09-07-2013.

3. Copia simple de resolucion exenta No. 6556, otorgada por SENCE, de
fecha 22 de agosto de 2013, en la cual acredita la autorizacién de la
persona juridica que indica para operar como OTEC.

4. Copia simple de certificacion de cumplimiento de NCh 9001: Of 2009, I1SO
9001:2008, otorgada por Bureau Veritas, 22 de mayo de 2013.

5. Copia NCh 2728. Of. 2003, otorgada por Bureau Veritas, 22 de mayo de
2013.

6. Copia simple de Rol Unico Tributario otorgado por el SlI, de fecha 1 de
abril de 2013.

7. Copia simple de comprobante de pago de nombre de dominio covalor.cl,
de fecha 26 de febrero de 2013.

Que encontrandose dentro de plazo, con fecha 23 de Sept. de 2013, don Gonzalo
Sanchez Serrano, abogado, en representacion de Comercial de Valores S.A. Factoring,
como segundo solicitante y demandante de autos, solicita la asignacidén del nombre de
dominio en disputa covalor.cl, exponiendo sus argumentos y pruebas y alegando en
sintesis lo siguiente:

a. Que la regulacion de nombres de dominio esta orientada a la asignacién de
un dominio en conflicto a aquella de las partes que demuestre tener un
mejor derecho. Asimismo, Internet ha provocado una evolucion legal
plasmada en uno de los pilares del derecho econémico, el cual es el derecho
a capitalizar la trayectoria comercial. Por lo anterior, solicita que el caso sea
evaluado mas allda del principio first come, first served, el cual ha sido
superado por la tesis del mejor derecho.

b. Que su mandante COVAL participa desde hace 12 afios en las areas de
leasing, factoring y servicios financieros, administrando activos por
aproximadamente USS100 millones, con cobertura en siete regiones del pais.
Entre sus activos se puede mencionar la marca COVAL y el nombre de
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dominio coval.cl, los cuales se encuentran registrados desde hace 8 y 13 afios
respectivamente.

c. Que del nombre de dominio solicitado covalor.cl se puede apreciar que se
compone del signo distintivo COVAL, tan sélo agregando las letras OR, las
cuales no le dan distintividad al mismo, siendo potencialmente confundible
para el usuario en Internet.

d. Como fundamentos de derecho, indica que se debe aplicar la tesis del mejor
derecho sobre el principio del primer solicitante, en razén del cual su
mandante es quien tendria éste. Asimismo, conforme a lo preceptuado en el
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, tanto la fama, notoriedad y uso
extensivo e intensivo de su mandante respecto a la expresion COVAL,
teniendo en cuenta asimismo la naturaleza de su giro, hacen que sea a éste a
quien le asiste el derecho de capitalizar la visibilidad de dicho concepto. Una
decisién distinta seria contraria al principio del “fair use”, fundante del
sistema de administracion de nombres de dominio, y vulneraria asimismo
disposiciones tales como el articulo 20 letras e), g) y j) de la Ley 19.039 sobre
Propiedad Industrial; los articulos 3, 31 y 33 de La ley N219.469 sobre
Proteccion de los Derechos del Consumidor; Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto N2425,
publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, a través de sus
articulo 6 bis; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el comercio; correspondiente al anexo 1c del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del
Comercio, promulgado por Decreto N216, publicado en el Diario Oficial de 17
de mayo de 1995, a través de su articulo el articulo 16; articulos 19 N224 y 25
de la Constitucién Politica de Republica, entre otros.

e. Que por lo anterior, solicita en definitiva resolver que el nombre de dominio
covalor.cl sea asignado a su representada, con expresa condenacidén en
costas a la parte contraria.

f. Que en un otrosi de su presentacion acompafia los siguientes documentos a
su demanda, con citacion:

1. Informe de marcas de su mandante que contienen la expresion COVAL.

2. Impresidn de pagina web de su representada.

3. Impresidn del sitio web de Nic Chile, que da cuenta de la titularidad del
nombre de dominio www.coval.cl .

Que con fecha 4 de octubre de 2013, este Tribunal resolvid no recibir la causa a
prueba por estimarlo innecesario, en base a la prueba ya acompafiada por las partes
junto con sus argumentos. En la misma resolucidn, ese Tribunal citdé a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este conflicto radica en la aceptacién a registro del
nombre de dominio covalor.cl, basados en los argumentos que demuestren un mejor
derecho a favor de alguno de los solicitantes del dominio en disputa. Estos, conforme al
articulo 69, acapite segundo, del Reglamento de Nic Chile, han aceptado voluntariamente
someterse al presente Juicio Arbitral por el sélo hecho de solicitar la inscripcién,
transferencia, renovacion o revocacion del nombre de dominio de autos.

SEGUNDO: Que, tanto la prueba rendida por el primer solicitante de fs. 18 a 32
como por el segundo solicitante, de fs. 37 a 44, se tendra por reconocida al haber sido
acompafiada en tiempo y forma, atribuyéndole entonces su valor probatorio.

TERCERO: Que Covalor Capacitaciones SpA es el primer solicitante del nombre de
dominio disputado, el cual indica ser un Organismo Técnico de Capacitacion (OTEC)
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constituido validamente en Chile, reconocido y acreditado por el Servicio Nacional de
Capacitacién y Empleo. Es asi como de los articulos 12 y 21 de la Ley No. 19.518, fluye
gue su Unico objeto social es la capacitacion, motivo por el cual se desprende que no se
inmiscuird en las actividades de terceros como las del segundo solicitante, siendo su
unico fin utilizar el nombre de dominio para los fines propios de una OTEC, con lo cual se
encuentra de buena fe. Por ultimo, indica le asiste el principio prior in tempore, prior in
jure debido a su calidad de primer solicitante del dominio disputado.

CUARTO: Que como segundo solicitante del dominio en disputa figura Comercial
de Valores S.A. Factoring, quien para acreditar sus dichos indica ser una empresa
dedicada a servicios de leasing, factoring y servicios financieros, presente desde hace
mas de 12 afios en el pais. Que durante ese periodo se han preocupado de resguardar el
signo “coval”, como nombre de dominio desde hace 13 afios, y como marca comercial
desde hace 8. La agregacion de las letras “OR” al signo “COVAL” no presenta distintividad
alguna respecto a este ultimo, con lo cual de asigndrsele el nombre de dominio a la
contraparte seria contrario al “fair use” y le causaria un serio perjuicio, lesionando entre
otros el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como asimismo distintas normas
entre las que menciona el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, articulos 20 letras e),
g) v j) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, articulos 3, 31 y 33 de La ley N219.469
sobre Protecciéon de los Derechos del Consumidor, articulo 6 bis del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, articulo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Anexo 1 c del
Acuerdo de Marrakech) y articulos 19 N2 24 y 25 de la Constitucidn Politica de Republica.
Debido a estos argumentos su mandante posee un mejor derecho, con lo cual solicita no
se aplique el principio first come, first served.

QUINTO: Que conforme a lo expresado, el segundo solicitante indica en primer
término la vulneracidn del articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, el cual nos indica que
sera de responsabilidad del solicitante de un nombre de dominio el respeto tanto a las
normas sobre abusos de publicidad, normas sobre competencia leal y ética mercantil,
como asimismo derechos validamente adquiridos por terceros.

SEXTO: Que conforme a las normas sobre abusos de publicidad, actualmente
debemos entenderlas referidas a las contenidas en la Ley No. 19.733 sobre libertad de
informacién y ejercicio del periodismo. De éstas no se aprecia vulneracion alguna por
parte de alguno de los solicitantes, toda vez que el primero de ellos, a quien se le
confiere la posibilidad de alojar una pdagina web bajo el nombre de dominio
temporalmente mientras se resuelve la disputa, no ha hecho uso de dicha facultad, con
lo que mal podria acreditarse un abuso proferido a través de dicha pagina web, ya que
simplemente no existe. Tampoco el nombre de dominio por si mismo configura alguna
expresion que atente contra dichos principios, por lo cual dicha alegacién debera ser
desechada.

SEPTIMO: Que conforme a la vulneracién de las normas que regulan la
competencia leal y ética mercantil, atendemos a lo dispuesto en la Ley No. 20.169 que
regula la competencia leal. De su examen, sin perjuicio de lo que se dira posteriormente,
no se advierte que exista una vulneracion de sus normas de parte del primer solicitante,
quien tan sélo esta intentando hacer uso de la expresién que la distingue conforme a su
razon social, lo cual se encuentra acreditado en juicio. De ninguna parte se desprende
gue exista ni siquiera animo o vulneracion efectiva a los derechos que pueda detentar la
contraparte con la inscripcion del nombre de dominio en disputa, sino tan sdlo se
consigna en autos los dichos en torno a una posible vulneracién, la cual no se ha
expresado de algun modo que permita su proteccién en la especie, por lo cual esta
alegacién también debera ser rechazada.
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OCTAVO: Que atendiendo a la vulneracién sobre derechos adquiridos que
principalmente alega el segundo solicitante, este Tribunal atiende -entre otros- a la Ley
19.039 sobre Propiedad Industrial, al Convenio de Paris para la proteccion de la
propiedad industrial, y en ultimo término al articulo 19 No. 24 y 25 de la Constitucion
Politica de la Republica. De ellas, se desprende que efectivamente el segundo solicitante
tiene derechos adquiridos sobre su denominacién “coval”, la cual es parte integrante del
nombre de dominio en disputa. Sin perjuicio de aquello, dicha denominacion no tiene
caracteres de fama y notoriedad necesarios para poder impetrar una proteccién mas alla
de la o las clases para las cuales fue inscrita, por lo que no puede bajo el pretexto de una
lesidn a sus intereses comerciales, lesién que por lo demas no ha logrado acreditar en
juicio dicho solicitante, impedir que existan otros actores dentro del ambito comercial
qgue deseen utilizar una denominacion que no resulta del todo famosa ni reconocida, ni
menos una denominacién original, que permitan distinguirla y protegerla de modo
absoluto frente a terceros que validamente puedan tener derechos a favor de ella. El
tiempo de uso no necesariamente configura un derecho frente a usos de buena fe y
licitos, como el que pretende el primer solicitante, por lo cual no se advierte abuso a
derechos vdlidamente adquiridos por terceros. Por lo dicho, este Tribunal debera
desechar la vulneracién de los articulos 20 letras e), g) y j) de la Ley 19.039 sobre
Propiedad Industrial, articulos 3, 31 y 33 de La ley N219.469 sobre Proteccion de los
Derechos del Consumidor, articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, articulo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Anexo 1 c¢ del Acuerdo de
Marrakech) y articulos 19 N2 24 y 25 de la Constitucion Politica de Republica, indicados
por el segundo solicitante.

NOVENO: Que establecido lo anterior, este Tribunal entiende que el primer
solicitante ha demostrado ser un Organismo Técnico de Capacitacidén, que tiene la
expresion “COVALOR” dentro de su razdn social, motivo por el cual realizé la solicitud del
nombre de dominio; y el segundo solicitante ha sefialado distinguirse por la expresion
“COVAL”, la cual tiene registrada como marca comercial y nombre de dominio, con los
caracteres ya resefiados. Entonces, este sentenciador estima que el primer solicitante se
encuentra realizando un uso en justicia y de buena fe de la expresion COVALOR,
elemento que se corresponde integramente con el nombre de dominio covalor.cl,
tomando entonces relevancia la agregacion de las letras “OR” al signo “COVAL” de la
contraparte, agregacién que no es baladi sino que se corresponde con la razén social del
primero; que su utilizacion por éste conforme a las normas de la Ley 19.518 que fija el
nuevo estatuto de Capacitacion y Empleo no le permiten realizar actividades fuera del
ambito de la capacitacién, lo cual se extiende al uso del nombre de dominio covalor.cl
con lo cual no afecta los negocios de la contraparte; y que asimismo el segundo
solicitante tan sélo visualiza una pretendida vulneracidn que no ha sido probada, sino
que por el contrario no ve afectada su trayectoria comercial ni presencia en Internet
toda vez que posee el nombre de dominio coval.cl que se corresponde integramente con
la expresion “COVAL”, ampliamente protegida por éste, con lo cual este Tribunal estima
que si bien dicho riesgo de confusion o error lo habilita para litigar, dichos argumentos
deberan ceder en razén del mejor derecho que le asiste al primer solicitante, el cual
cuenta en este sentido con la proteccion que le otorga el principio del primer solicitante,
el cual no se aplica en todos los casos, sino en aquellos en los cuales no es posible
determinar cudl de los solicitantes tiene un mejor derecho conforme al otro, o bien para
abonar la tesis de un mejor derecho del primer solicitante cuando existen otros
argumentos a su favor, como es el caso de autos, no siendo en ningln caso una
aplicaciéon simplista como pretende hacer creer el segundo solicitante. Todo lo anterior,
sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a ambos solicitantes, y que deberan si asi
lo estiman hacer valer ante los érganos y en las oportunidades correspondientes.

DECIMO: Que respecto a la condena en costas solicitada, este Tribunal estima
que de conformidad al articulo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile, en relacién al
articulo 144 del Cdédigo de Procedimiento Civil y demds normas aplicables, no se hara
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lugar a ella por improcedente, ya que este Tribunal considera que ambos solicitantes
tuvieron motivo plausible para litigar.

DECIMO PRIMER: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la
conclusion antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales, doctrinarios y legales
aplicables a la especie, realizando asimismo una aplicacion extensiva no sélo de lo
dispuesto en el articulo 14 y demas normas del Reglamento de Nic Chile como en otras
aplicables al efecto, sino que se ha hecho un acabado analisis atendiendo -entre otros-, a
criterios de justicia y equidad propios de las resoluciones de un arbitro arbitrador, todo
ello conforme a las normas expresadas en el Acta, y en subsidio las de los articulo 636 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y ademds lo dispuesto en los articulos 222 del Cdédigo
Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el Anexo
1° del Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje contenido en la Reglamentacidn para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “COVALOR.CL” al primer solicitante, Covalor
Capacitaciones SpA.

Que no se condena en costas al primer solicitante, por improcedente.

Que no se condena en costas al segundo solicitante, por estimar que tuvo
fundamento plausible para litigar.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada y ademas por correo
electrdénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Resolvié dofa Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant
Pozo y dofia Loreto Véjar Villalobos.
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