FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO COVERALL.CL

Santiago, 31 de agosto de 2011.
VISTOS:

1. El correo electrénico de fecha 27 de octubre de 2010, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcion del nombre de dominio COVERALL.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo ¢electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 27 de octubre de 2010, en
el que se adjunta oficio N°13090.

3. El oficio OF13090 fecha 27 de octubre de 2010, mediante ¢l cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Comercial Cover All Limitada, como primer solicitante y como
segundo solicitante Coverall North America Inc., representada por Silva & Cia., que rola a fojas 3 del
expediente.

4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucién de fojas 6 de fecha 5 de noviembre de 2010, donde el suscrito acepta la

designacion de arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor

tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento,

que se envid con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrénico a Nic
Chile y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admisién de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacidn del numero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 8 de
noviembre de 2010, por correo certificado.

7. Correo electronico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con ¢l cual se
comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 8 de noviembre de 2010, de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 23 de noviembre de 2010, en la que
constan las firmas de don Martin Davis Kambs y dofia Javiera Badilla Veliz en representacion de
Comercial Coverall Limitada, dofia Maria José Arancibia Obrador en representacién de Coverall North
America. Inc.; y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrénico, tal
como consta a fojas 12 del expediente.

9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 23 de noviembre de 2010 por don
Rodrigo Ledn Urrutia, en el que asume patrocinio de Coverall North America y delega poder para actuar
en autos a dofia Maria José Arancibia Obrador.




10.  Escrito que rola a fojas 16 y siguientes presentados con fecha 23 de noviembre de 2010, por don
Enrique Dellafiori Morales en el que asume la representacién de Comercial Cover All Ltda., acompafia
documentos con citacién, seflala direccién valida para notificacién y delega poder a los abogados dofia
Maria Javiera Badilla Véliz y don Martin Davis Komlos para actuar en autos.

11.  Escrito que rola a fojas 24 y siguientes de presentados con fecha 6 de diciembre de 2010 por don
Enrique Dellafiori Morales en representacién de Comercial Cover All Limitada, primer solicitante del
nombre de dominio COVERALL.CL, con en el que presenta argumentos y acompafia documentos con
citacion.

12. Escrito que rola a fojas 47 y siguientes presentados con fecha 6 de diciembre de 2011 por don
Rodrigo Ledn Urrutia en representacion de Coverall North America Inc., en el que solicita asignacién
del nombre de dominio COVERALIL.CL, acompafia documentos con citacién y patrocinio y poder.

13.  Resolucion de traslado que rola a fojas 140 de fecha 7 de diciembre de 2010 con el que se dio
traslado a la documentacion presentada por las partes.

14.  Escrito que rola a fojas 141 y siguientes presentados con fecha 14 de diciembre de 2010 por don
Enrique Dellafiori Morales en representacion de Comercial Cover All Ltda.

15.  Escrito que rola a fojas 156 y siguientes presentado con fecha 15 de diciembre de 2010 por dofia
Maria José¢ Arancibia Obrador, en representaciéon de Coverall North America Inc., con el que evacua
traslado y acompafia documentos.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacion y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacién NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

1L Que a la audiencia del dia 23 de noviembre de 2010 a las 16:30 hrs., fijada en la resolucién que
rola a fojas 6 para la realizacién del comparendo en el que se acordarfa el procedimiento del presente
arbitraje, asistieron don Martin Davis Komlos y dofia Javiera Badilla Véliz en representacién de
Comercial Cover All Ltda.; y dofia Maria José Arancibia Obrador en representacion de Coverall North
America Inc. :

1. Que con fecha 6 de diciembre de 2010, don Enrique Dellafiori Morales, en representacién de
Comercial Cover All Limitada como primer solicitante, presentd argumentos para acreditar el mejor
derecho de su representada sobre el dominio COVERALL.CL, respecto del segundo solicitante. Que
sefiala que su representada es una empresa que trabaja sobre la base del concepto de combinar
creatividad y disefio en la fabricacioén de accesorios para automdéviles y portadores de herramientas, los
que han incursionado en forma novedosa y creativa en el comercio mediante la creacién de una serie de
productos innovadores y muy ttiles para los consumidores de los mismos. Que la creacién de la




denominacién COVER ALL es ingenio de su mandante, quienes crean esta expresion a partir de los
primeros productos que colocan en el mercado, que son cobertores de automéviles, que se manifiesta en
la expresion COVER ALL con la que identificaron a sus primeros productos y que terming siendo la
razén social de la empresa creada por sus representados. Que dentro de los productos que comercializan
son accesorios para autos y organizadores. Que este originalidad le ha permitido posicionarse en forma
rapida y fuerte en el mercado nacional. Que sus productos y marcas han sido distinguidos en varias
ocasiones con galardones de reconocimiento de participacién en ferias relativas a la creacion de marcas
y productos de innovacién en el mercado, lo que se comprueba con copias de diplomas que rolan a fojas
36 alas 38 de autos.

IV.  Que el Sr. Dellafiori argumenta ademas, que su representada cuenta con 10 afios de experiencia
en el mercado, realizando importantes inversiones en procesos de fabricacién y conirol de calidad de sus
productos, lo que o ha posicionado como el principal proveedor de su categoria en la industria de los
organizadores. Que posee una capacidad productiva que abastece mercados en Pert y Colombia. Que
Comercial Cover All Limitada es una sociedad que surge en el afio 2002, en que se da inicio a las
actividades de desarrollo mercantil, lo que se acredita con documentos que se acompafian que
corresponde a la inscripcion de la Sociedad Comercial Cover All Ltda. en el registro de comercio del
Conservador de Bienes Raices y Comercio de Santiago, Copia de Inscripcion emitida por el
Conservador, Copia de Certificado del Conservador, Copia de Declaracion de Inicio de actividades del
Servicio de Impuestos Internos, que rolan a fojas 30 a la 35 del expediente. Que en la actualidad el sitio
web. www.coverall.cl es un canal de comunicacion muy importante que esta empresa tiene para
relacionarse con sus clientes, y que en la actualidad estd en uso y se demuestra con las copias aportadas
como prucba y rolan a fojas 41 a la 46 de autos. Que lo anterior seria evidente el dafio que le causaria a
su representada el que se le otorgara el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante, pues
causaria total confusion entre los consumidores que hacen uso a diario, quienes asociarian dicho
dominio a su representada.

V. Que el sefior Dellafiori sefiala adicionalmente, que queda de manifiesto que su representada
cuenta con un reconocimiento a nivel nacional e internacional amplio y que presta servicios totalmente
novedosos de acuerdo a la mision de esta empresa y su visién de trabajo en base al concepto de
creatividad y disefio de sus productos que comercializa, los que pueden ser apreciados en la pagina web
www.coverall.cl. Que su mandante trabaja en Chile en forma exclusiva para Sodimac, quienes venden
sus productos en forma directa al publico consumidor, se adjuntan copias de facturas para demostrar lo
antes sefialado y rolan a fojas 39 y 40 del expediente. Que lo mas importante para Comercial Cover All
Limitada es conservar su sitio web para su uso, ya que coustituye la principal via de comunicacién y
publicidad con sus clientes. Que su representada cuenta con un mejor derecho respecto el segundo
solicitante, por el hecho de ser la creadora del dominio y por hacer un uso constante e interrumpido del
nombre de la empresa durante afios.

VI.  Que don Rodrigo Leén Urrutia abogado de Silva & Cia, en representacion de Coverall North
America Inc., presentd escrito con el que solicita asignacion del nombre de dominio COVERALL.CL.
Que menciona que su representada fue fundada en el afio 1985 como una empresa comercial de
limpieza, y que es una de la mas importante del mundo, teniendo franquicias y una red de Centros de
Apoyo contando con casi 50.000.- clientes en todo el mundo (Estados Unidos, Canad4, Chile, Republica
Dominicana, Jap6én, Kuwait, Puerto Rico, Qatar, Suecia, Argentina, Brasil, México enire otros). Que su




mandante tiene presencia mundial, siendo ellos el ereador y usuario del concepto COVERALL. Que
pensando en proteger su identidad empresarial su mandante ha protegido su capital intelectual a través
de una gran cantidad de registros marcarios de servicios del Clasificador Internacional, siendo titular de
diversos registros sobre la expresién COVERALL en las clases 35 y 36, cuyos copias de certificados del
sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial se acompafian en autos y rolan a fojas 63 y 64;
certificados de registro marcarios de los Estados Unidos del afio 1995 que rolan a fojas 65 a la 72;
certificados de registros marcarios de Argentina, México, la Comunidad Europea, que rolan a fojas 73 a
1a 79, demostrando con estos registros lo famosa y notoria que es la marca de su representada.

VII. - Que argumenta el abogado del segundo solicitante, gue su cliente es titular de marcas
comerciales, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe a invertido ingentes sumas de dinero para
difundir sus marcas. Que de otorgarse el dominio al primer solicitante, se producird una evidente
confusion al piliblico nacional ya que la marca COVERALL de su representada, quedari
inequivocamente asociada a un nombre de dominio que incluye completamente y cs idéntica a a marca
de su cliente. Que Coverall North America Inc., tiene registrados una serie de nombres de dominio
como lo es COVERALL.COM, que se encuentra activo lo que demuestra con las impresiones obtenidas
de su pagina web que rolan a fojas 80 a la 93 del expediente. Que el dominio en disputa es idéntico a la
marca y nombre de dominio de su representada y que de esta comparacion se desprende que existe una
falta de distintividad con el nombre de dominio solicitado. Que don Rodrigo Ledn hace alusién al
Convenio de Paris, en lo que respecta a la competencia desleal y al acto de crear confusién por cualquier
medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor. Que en cuanto a la teoria de mejor derecho sobre el principio “first come, first served” que
puede tener aplicacion en caso de no existir otros principios que analizar al momento de resolver una
litis. Que el concepto y dominio Coverall.cl se asocia inequivocamente con su mandante, conocido por
el piblico consumidor. Que de acuerdo al orden ptiblico econdémico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el
mercado, lo que se veria afectado en caso de concederlo a la contraria.

VIII.  Que otorgado el traslado de los documentos presentados por ambas partes, don Enrique
Dellafiori, abogado en representacion de Comercial Cover All Limitada como primer solicitante, expone
su posicién respecto de los antecedentes aportados por la contraria y sefiala que no se ha entregado una
informacidn fidedigna y que describa de manera correcta y completa las gestiones previas a que en estos
autos se entran en conocimiento. Que respecto de la creacién de Coverall, se refiere a la supuesta fama y
notoriedad invocada por la contraria, la presencia en varios paises y la existencia de registros marcarios,
que son criterios insuficientes para dotar de fama y notoriedad a una marca, que no se ha probado que
Coverall sea famosa y notoria como seflala la contraria, y que s6lo han especulado acerca de su supuesta
fama sin entregar argumentos que permitan inferirlo. Que afirma que su cliente y los clientes del mismo
no sabian de la existencia de la empresa de servicios Coverall North America Inc., pues se trata de una
empresa comercial de limpieza y que su mandante comercializa productos que no tienen que ver con la
industria de la limpieza. Que su representada comercializa cobertores de autos, porta herramientas y
otros productos que se han identificado en su presentacion, los que pueden apreciarse en la pagina Web
actualmente en uso, para publicitar y comercializar los productos. Que la contraria cuenta con registros a
nivel nacional e internacional, que son para clases relativas a servicios v su representada comercializa
productos que no tienen ninguna relacién con la industria de la limpieza.




IX.  Que el Sr. Dellafiori ademas refiere en su escrito que la contra parte cuenta con su propio canal
de publicidad en Internet para identificar sus productos y servicios en COVERALL.COM. Que no hay
razon para privar a su mandante del dominio COVERALL.CL, del que hace uso en forma efectiva y que
es su canal de publicidad. Que el comportamiento de la contraria bordea los limites del Derecho y la
Justicia a la cual ademas han aludido en su presentacién y que han ejercido su derecho como segundo
solicitante en forma legitima pero abusando de las facultades que le otorga la ley. Que la contraria ha
sido caprichosa y poco ética insinuando reiteradamente que su representada ha actuado de mala fe, sin
sostener esas acusaciones de ninguna manera, limitandose a enumerar normas esperando que algunas de
ellas puedan aplicarse al caso de autos. Que de los hechos aparece claramente, que su representada no se
encuentra en ninguno de los tipos de inhabilidad para que se le otorgue el dominio COVERALL.CL.

X. Que dofia Maria José Arancibia Obrador contesta a los argumentos presentados por la
contraparte y se refiere a que su representada Coverall North America Inc., y sefiala que es una empresa
cuya data es del afio 1985, con 25 afios en el mercado internacional y nacional, y que la contraparte tiene
una existencia social que solo data del afio 2002. Que su mandante no solo tiene un mercado nacional
sino domina el mercado internacional llegando a lugares remotos. Que la razén social de su representada
es lo que la identifica plenamente en el mercado, coincidente con el nombre de dominio en disputa, v
con las marcas comerciales registradas en Chile y en otros lugares del mundo, tal como se acreditan con
los certificados que se acompafian en autos y rolan a fojas 168 a la 175. Que el primer solicitante carece
de alguna marca comercial que respalde su argumento para detentar un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa.

X1, Que el representante del primer solicitante declar6 a fojas 142, que no tenia conocimientos de la
existencia de Coverall North America, pero al revisar con el buscador Google el término COVERALL,
aparece con toda claridad que esta ligado a las actividades del segundo solicitante.

XII. Que al ser la empresa Coverall North America Inc., una empresa constituida el afio 1985 y la
empresa chilena cuya data de creacion es del afio 2002, el segundo solicitante tiene un mejor derecho
anterior al registro de su nombre como nombre de dominio.

XL Que al revisar la pagina Web ligada al dominio COVERALL.CL se percibe que utilizan esta
denominacion con una forma gréafica determinada, que separa la palabra COVER del termino ALL con
un rectangulo lo que coincide con la razon social COVER ALL LIMITADA, por lo que ¢l dominio que
corresponde al primer solicitante deber ser COVER_ALL.CL.

XIV. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes en cada
uno de sus escritos y la ponderacion de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y por los
medios que aconseja la recta razén, el criterio racional puesto en juicio, el sentido comtn y la recta
intencidn, han permitido a este arbitro alcanzar la conviceidon necesaria para resolver el conflicto sobre
el nombre de dominio COVERALL.CL




RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio COVERALL.CL, pedida por Coverall North
America, Inc.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio COVERALL.CL, pedida por Comercial Cover All
Iimitada.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electronico y por carta certificada
copia de esta resolucién con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

/’V\,

_-Pablo Ruiz-Tag
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y
dofia Paulina Brantes Gonzélez, domiciliadas para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, Las
Condes.
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