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SENTENCIA
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Rol N" 041-2011

Santiago, treinta de junio de dos mil once.

VISTOS:

Que con fech4 veinte de diciembre de dos mil diea los señores Nero Fr¡entes y Compañía

Limita¿a, siendo a su vez contacto administraüvo, domiciliados en Brasil nrimero quinientos

siete, Santiago, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio
*estaciontotal.cl'; que con fecha once de enero de dos mil once, los señores Total S.A.,

representada por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en Avenida And¡és Bello nrimero dos

mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las Condes, Santiago, siendo su c¡ntacto

administrativo doña Paula Benavides, domiciliada en Avenida Andrés Bello nrimero dos mil

setecientos once, piso diecinueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su ve1 antsMC Chile

la inscripción del nombre de dominio *estaciontot¡l.cl', dando lugar a este proceso de

acuerdo i lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el

anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio

CL''.
eue mediante oficio de NIC Chile número catorce mil noventa, de fecha veinticinco de abril

dé dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre

asignación del referido nombre de dominio.

Qué una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se

.itó u las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Segun

consta en áutos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las.

partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respecüva solicitud, el cr¡al se'

entienáe válido para todos los efectos legales, segun lo establece el artfculo I I de la

Reglamentación pertinente.

eué a h audienóia de conciliación y/o de fijación del procedimiento s€ñalad4 concr¡¡rieron

sólo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el No 8, inciso cuarto del Anexo l, sobre
procedimiento de Mediación y Arbitraje de la ReglaÍientación para el Fr¡ncionamiento del

Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento aóitral a seguir y el

monto de los honorarios arbitrales.

eue en dicho procedimiento se estableció un plazo p¿ra que las partes prrcsentaran sus

afggmentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

eie en el períod-o-establecido para la presentación de argumentaciones y prctensiones los

sáñor", Total S.A. hicieron uso de dicho plazr, acompañando en este mismo período la

prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido:

Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la

resolución que recibió la causa a prueba" según consta en autos.

eue en el périodo establecido para la prueba ninguno de los solicitanrcs hizo uso de é1.

Que los ,"ñor", Nero Fuentes y Compariía Limitada no compa¡ecieron en oportunidad alguna

en el proceso.
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Se cito a las partes a oír sentencia" con fecha veintiuno de junio de dos mil once.

Que existe constancia en autos que los señores Total S.A., paga¡on la totalidad de los

honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los seilorcs Total S.A.

argumentan ser un gupo empresarial del sector petroquímico y energético con sede mtmdial

err La Défense, Francia. Que su amplia presencia en el mercado se ve reflejada en sus

sucursales en miás de ciento fteinta países, empleando a alrededor de ciento oncc mil personas.

Señalan que sus activos financieros representan la mayor capitilización de la Bolsa de París y,

por su volumen de negocios, son una de las empresas mas importantes del continente europeo.

Señalan que fueron frmdados en mil novecientos veinticuatro con el nomb're de Compagnie

Francaise des Pétroles CFP, con participación mixta-privada y Estado Francés, adoptando en

mil novecientos ochenta y cinco el nombre de Total-CFP y en mil novecientos noventa y uno

el nombre Total S.A. Señalan que nueve arlos m¿ás tarde, tas la fusión con la compañía belga

Petrofina y la absorción de Elf Aquitaine, adoptaron el nombre de Total Fina S.A. Y que el

veintidós de marzo de dos mil adoptaron el nombre de Total Fina Elf, S.A. y el seis de mayo

de dos mil tres decidieron recupeftir el nombre rurico de Total S.A. Destacan que a nivel

internacional, "Total S.A." es el cuarto grupo privado petrolero y de gases a nivel mrmdial y la
primera empresa del sector en Francia. Y que sus negocios abarcan toda la cade,na de la

industria pefiolera: exploración, producción, prospección, refinado, distribr¡ción' trading y

transporte marítimo. Destacan que en el a¡ea de marketing, sus diecisiete mil estaciones de

servicio en el mundo colocan a "Total S.A." como líder del mercado europeo y co-líder en

Ática pudiéndose esto graficar a través de su producción del año dos mil cuafo, que

ascendió a 2,59 millones de barriles y sur¡ reservas al equivalente a once mil cien millones de

baniles de petróleo. Agregan que "Total S.A." también forma parte de los mayores

distribuidores mundiales de gffi, y esta diversificando su industria hacia el mercado de la

generación eléctrica. Señalan, ademrís, que "Total S.A." se presenta en el área química"

iito,ittdor" entre los líderes europeos y mundiales en cada uno de sus sectores: pehoquímico,

fenilizantes y especialidades. Y que en la actualidad, *Total S.A." se ha posicionado.

fuertemente ér "i mercado nacional, principalmente a través de sus lubricantes, aceites y'

servicios relacionados con el rubro automotriz. Que dicha actividad le ha permitido un

reconocimiento evidente por parte de los usuarios, quienes reconocen y asocian la expresión
"Toral" a los productos y servicios de su representada. Señalan que ente sus di-versos ámbitos

de negocio pueden encontrarse el abastecimiento de petróleo o gasolina a los usua¡ios por

medio de Estaciones de servicio, las que realmente existen en el mercado y son reconocidas
precisamente por el signo distintivo "Total" de su representada. Que en- la actualida4 "Total"

se sifua como uno de los actores más relevantes del mercado en su rubro a nivel mundial, lo

que los ha llevado a diversifica¡ sus inversiones a fin de extender los servicios y productos que

ófr""" a sus clientes. Y que sus estaciones de servicios son uno de sus proyectos y ramas de

negocio mas importantes-Señalan que como parte de la estrategia para proteger sus derechos y

no-br" comercial, han registrado la expresión distintiva de sus reconocidos productos y

servicios, esto es, la marca "Total", la que se encuentra amparada en Chile por diversos

registros marcarios. Destacan que los registros individualizaúos son lma @erosa muestra

del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disp,tta
"estaciontotal.cl", toda vez que este conüene íntegramente su manca y es simila a dominios

por ella ya registrados ante NIC Chile. señalan adenuis ser titulares de marcas comerciales

para la é"ptoiOtr "Total", que tienen por objeto distinguir e identificar los reconocidos

iervicios y productos que ofrecen en el mercado mundial, de modo que el público consumidor

las asocie fácilmente cón'total". Señalan que es reconocida y lógica la acüttd de los usr¡arios
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usua¡io asociará inmediatamente el nombre de dominio "estaciontotal.cl" con t'na página Web
relativa a los productos, actividades o servicios ofrecidos en una estación de sen¡icios de
propiedad de su mandante y que se distinguen precisamente bajo la expr,esión 'total".

Destacan ser tifula¡es de una familia de nombres de dominio que se estn¡cturan en base a la
expresión'total", raznnpor la que resulta evidente la confusión y el error en que incurrirán los
usuarios en el improbable caso de que el dominio sea asignado a la demandada. Y qtre estos
nombres de dominio demuestran en forma fehaciente su mejor derecho respecto del dominio
en disputa. Señalan que resulta evidente la vinculación que existe ent¡e el nombre de dominio
en disputa y su mandante, toda vez que su elemento distintivo y funcional es idéntico al signo
con el cual se identifican sus reconocidos productos y servicios 'total", a sus nmrcas
comerciales y sus nombres de dominio ya registrados. Enfatizan que los señores Nero Fuentes
y Compañía Limitad4 se limita¡on a tomar la expresión con la cual se distingue a la enrpresa
de su mandante y sus productos y servicios en el mercado, anteponiendo r¡nicamente la
palabra "estacion", lo que no puede ser considerado bajo ningun punto de vista como un
elemento diferenciador suficiente y adecuado. Y que dicha palabra es frecuenteme,lrte vü.lizaüa
para designar a un local o conjunto de instalaciones en que se realizl la actividad de bomba
bencinera y que se encuentra íntimamente ligada c,on su mandante y sut¡ sen¡icios "Total".

Señalan que se debe considerar que el término "estacion" corresponde a una expresión de
naturaleza genérica que no aporta distintividad al dominio pedido, sino que hace alusión a rm
negocio en el que realmente se desempeña su mandante en el mercado bajo el signo "Total".

Que, por el contrario, con ella sólo se aumenta el riesgo de confi¡sión entre los consr¡midores
y usuarios de la red global Interne! que creeriin erróneamente que en este dominio se
promueven sus servicios, específicamente, aquellos relacionados con sus estaciones de
servicios, que se distinguen por el signo "Total". Destacan, además, que cualquier usua¡io de
lnternet enfrentado al dominio "estaciontotal.cl" esperani con toda 19g"" e,lrcontrar
información de las actividades o proyectos vinculados con sus "estaciones" de servicio o
centros de abastecimiento de combustible los cuales han desa¡rollado bajo el signo "Total".

Finalmente, destacan que su m¿rca "Total" corresponde a una marca famosa y notoria a nivel .
nacional. Que en raz6n de lo anterior corresponde rechazar la solicitud de los señores Nero
Fuentes y Compañía Limitada respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo
contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que eshá debida¡nente
registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad lndustrial, que es utilizada por mi
representada en Internet, que es reconocida por el público consumidor así como por los
usuarios de Intemet, todo lo cual llevaría a una inevitable confusión de los mismos.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Regisro N" 689.243, '"TOTAL", mixt4
servicios clase 39; Registro N" 689.242, *TOTAL", mixta, servicios, clasrc 42; Regisho No
689.244, "TOTAL-, mixta servicios, clase 40; Registro N' 689.245, 'TOTAL", mixta,
servicios, clase 37; Registro N' 689.246, "TOTAL", mixta, productos, clase 5; RegisEo N"
686.069, "TOTAL", mixta, productos, clase 17; Registro N' 717.060, "TOTAL", mixta,
productos, clase 4; Registro N' 717.061, "TOTAL", mixta, productos, clase 1; Registro N"
761.854, *TOTAL", mixta productos, clases 1,3,4 y 19; Registro N' 820.603, "TOTAL",

mixta productos, clase 4. Y su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio:
"chiletotal.cl", "totalchile.cl", 'total.com", 'total-chile.cl", "totall.cl", 'totalauto.cl".

Señalan, adem¿ís, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nomb'res de dominio,
a saber: A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres
de dominio: pues su mandante cuenta con m¿rcas comerciales registradas ante el INAPI para
la denominación "Total"; B) Criterio del legítimo inteÉs sobre el nombre de dominio en
disputa: pues su mandante por medio de sus diversos productos y servicios ofrecidos a los
consumidores y usuarios en sus instalaciones, ha invertido grandes ¡ecr¡rsos en el
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posicionamiento de su familia de ma¡cas para la expresión famosa y notoria "Total"; C)
Criterio de la Creación Intelectual del Signo: pues el nombre "Total" de sus productos,
actividades y estaciones de servicios es uno de los activos más importantes se su mandante e
identifica los productos y servicios que ofrecen en el mercado; D) Criterio de la Notoriedad
del Signo Pedido: pues el signo "Total" como elemento dete,lrrinante para distinguir los
productos y servicios ofrecidos por su mandante, fue creado por "Total S.A." y ha sido ésta
quien le ha otorgado fama y prestigio; D) Criterio de la Identidad: pues "Total S.A." es titular
de una serie de registos marcarios para la expresión "Total"; E) Criterio del uso efectivo en
Internet del signo "Total": ya que la expresión "Total" que identifica a los productos y

servicios de su mandante, así como el nombre comercial de su representada, se utiliza
efectivamente en Internet.
Concluyen que la asignación del dominios "estaciontotal.cl" a los señores Nero Fuentes y
Comparlía Limitad4 induciría claramente a error, causando confusión en el pirblico usuario y

consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa ma¡caria vige,lrte, los
criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados
lnternacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por

Chile.
En el Derecho citan las norrnas contenidas en los Artículos 20, 2l y 22 del Reglamento de
NIC Chile; Artículos 6 bis y l0 bis de El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el
Decreto N" 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial con
fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Política Uniforme de
Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio ( Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy "UDRP") desa¡rollada por la Corporación de Nombres y Ntimeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICAl.Ilf); El
lnforme Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPD; El Derecho
comparado, el espíritu de la normativa marcaria vigente y Tratados tnteinacionales sobre
derechos de propiedad indusrial y competencia desleal ratificados por Chile; y la
Jurisprudencia nacional en la materia, en particular el Fallo del Juez Arbitro don "Cristian

Saieh Mena, en conflicto sobre nombre dé dominio "premium-essiac-tea4less.cl", de fecha'
veintiocho de mayo de dos mil nueve; Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade, en
conflicto sobre nombre de dominio "promain.cl-, de fecha seis de julio de dos mil nueve;

Fallo del Juez Arbitro don Ricardo Sandoval LóWz" en conflicto sobre nombre de dominio
'1otall.cl", de fecha dieciséis de abril de dos mil nueve; Fallo del Juez Arbit¡o don Ruperto
Pinochet Olave, en conflicto sobre nombre de dominio "easyselice.cl", de fecha dos de jrmio

de dos mil diez; Fallo de la Jueza Arbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sob'rc
nombre de dominio'tiñasdelmai¡lo.cl", de fecha veinüuno de mayo de dos mil seis.
Como fundamento de su argumentación acomparian: impresión de cinco páginas obtenidas de

la página Web de Nic Chile www.nic.cl consulta sobrc los siguientes dominio: *chileüotal.cl",
"totalchile.cl", "total-chile.cl", "totall.cl" y 'totalauto.cl", sin fechq impresión de página

obtenida de pagina Web www.register.com consulta sobre dominio 'total.com", sin fecha;

Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N' 689.243, "TOTAL", mixta, serviciog clase 39, de

registrada con fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro; Impresión obtenida de la página

Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Regisho N'
689.242, "TOTAL", mixtq servicios, clase 42, registrada con fecha veinüséis de marzo de dos

mil cuato; Impresión obtenida de la págrna Web del Institr¡to Nacional de Propidad

Industrial www.inaoi.cl consulta sobre Registro N'689.244, "TOTAL", rnixta, serrticios, clase

40, registrada con fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro; Impresión obtenida de la

págrna Web del lnstituto Nacional de Propiedad IndusFial www.inaoi.cl consulta sobre
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Registro N. 689.245, "TOTAL-, mixta, servicios, clase 37, regishada con fecha veintiseis de

^*o de dos mil cuatro; Impresión obtenida de la péryrn Web del Instituto Nacional de

Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registo No 689.246, "TOTAL", mixta'

productos, clase 5, registrada con fecha veintiséis de marzo de dos mil cuaf¡o; Impresión

obtenida de ta página Web del Instituto Nacional de hopiedad Industial www.inapi-ql

consulta sobre Regrsto N' 686.069, *TOTAL-, mixta" productos, clase 17, regisfada con

fecha dieciocho dé febrero de dos mil cuatro; Impresión obtenida de la página Web del

Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro No 717.060,
..TOTAL", mixta, producios, clase 4, regisnada con fecha nueve de feb¡ero de dos mil cinco;

Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial

www.inapi.cl consulta sobre Registro No 717.061, "TOTAL", mixt4 productos, clase l,

t"gtrtt"d" "r" fecha nueve de febrero de dos mil cinco; Impresión obte¡ida de la página Web

del tnstituto Naci'onal de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N"

761.854, "TOTAL", mixtA productos, clases 1,3, 4 y 19, registrada con fecha cinco de julio

de dos mil seis; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad

Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N' 820.603,'TOTAL", mixta, productos,

clase 4, registrada óon fecha tres de febrero de dos mil ocho, todas sin fecha; Impresión de

diez páginas obtenidas de la página Web www.total.corn, sin fecha; Impresión de seis páginas

obtenidas de la página Web www.wikioedia.ore titulada "Total S.A.", sin fecha; Impresión de

cinco páginas d-e áocumento denominado "Total, from 19241o...2000", sin constancia de

quien io i.it", sin fecha; Impresión de nueve págrnas de documento denominado "Total in

Z^OOO f*tr-& Figures", sin constar quien lo emite y sin fecha; Copia de nueve páginas de

documento titulado "News", número treinta y dos, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil

siete; Copia simple de Factura N" 0000-00000993, emitida por "Total Austral S.A-" a nombre

de señorés "Shell C.A.P.S.A.", con fecha treinta de noüembre de mil novecie,ntos noventa y

ocho, Buenos Aires; Copia simple de Factura N' 0000-00000994, emitida ¡rcr 
"Total Austral

S.A.- a nombre de señoies " E G 3 S.A.', con fecha treinta de noviembre de mil novecientos

noventa y ocho; Impresión de cinco páginas de documento innominado en donde aparecen

diversas iotografias que contienen el logotipo o la expresión "Total", sh constar quien lo'

emite y sin fecha; Copia simple del Fallo arbitral dictado por del Juez dgn "Cristian Saieh

Mena" en conflicto sobre nombre de dominio "premium-essiac-tea-4less.cl", de fecha

veintiocho de mayo de dos mil nueve; Copia simple del Fallo arbitral dictado por el Juez don

Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio'!romain.cl", de fecha seis

de julio de dos mil nueve; Copia simple del Fallo arbitral dictado por el Juez don Ricardo

Sandoval López, en conflicto sobre nombre de dominio 'totall.cl", de fecha dieciséis de abril

de dos mil nueve; Copia simple del Fallo arbitral dictado por el Juez Arbitro don Ruperto
pinochet Olave, en conflicto sob.e nombre de dominio "easyservice.cl', de fecba dos de jrmio

de dos mil diez; Copia simple del Fallo a¡bitral dictado por la hrcza A¡üitro doña Janett

Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio 'Vñasdelmaipo.cl", de fecha

veintiuno de mayo de dos mil seis.

eue compare""n lo. señores Total S.A. solicita¡rdo se tenga presente que hatiendo vencido el

p-iu "ottf"rido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho, donde se

hicieran valer los rirgumenros y pruebas, sólo Total S.A. defendió sus intereses sobre el

nombre de dominio Jn disputa mediante la presentación respectiva. Que el criterio "First

Come, First Served", en et óu¿ se podría haber fundamentado la defensa de la contraria' no es

absoluto e incluso, cada vez con más fuetza. tanto la doctrina como la jrnisprudencia se

inclinan a utilizarlo como un criterio de ultima ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las

partes demuesfia tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Señalan

qur, "n el caso de autos, han presentado, en tiempo y forma" los argumentOs qrrc dan cuenta de

ff;x
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su mejor derecho respecto del nombre de dominio "estaciontotal.cl". Destacan que el simple
hecho de tener la calidad de primer solicita¡rte bajo ningún punto de vista libera a los señores
Nero Fuentes y Compañía Limitada de la carga procesal de acreditar su mejor derecho. Que
de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de

dominio de NIC Chile carecería de sentido y bastaría con solicita¡ el dominio en primer lugar
par4 por ese simple hecho, queda¡se con el dominio, sin que fuera necesario acreditar un
mejor derecho. Reiteran que resulta eüdente que tienen un interes legítimo sob're el nombre de
dominio en disputa y que la inactividad de la contraria da cuenta de su total desinteres y

desvinculación con el mismo. Reiteran que en el caso de autos se encuentran ante tm nombre
de dominio que se forma en base a marcas y dominios de su agregando una
expresión genérica alusiva a sus servicios "Total", de manera que el mismo parece
simplemente una extensión de dichas marcas y dominios. Agregan que los señores Nero
Fuentes y Compañía Limitada no han acreditado vinculación algrrna con el dominio en
disputa. Señalan, que no consta en estos autos ningún antecedente que dé cr¡enta de su
supuesto derecho. Que no son titulares de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de
cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algtúft tipo de
derecho o relación con el nombre de dominio "estaciontot¿l.cl". Señalan que atendida la fama
y notoriedad de su marca, aún cuando no tengan antecedentes acerca de las actiüdades de los
señores Nero Fuentes y Compariía Limitada incluso una eventual diversidad en los rubnos
sería irrelevante al momento de la protección. Pues siendo su marca fa¡nosa y notoria, debe ser

resguardada como tal, toda vez que de su explotación no autorizada deriva por un lado, la

dilución del poder distintivo intrínseco de la merca, y por otro, el aprovechamiento de una
notoriedad ajena para promocionar productos o servicios que no han contribuido a la creación
de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello ae*rÍÍea-

CONSIDERANDO:

l.- Que consta en autos que los señores NERO FUENTES Y COMPAÑIÍA tiene,n la

calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en

forma previa a los señores TOTAL S.A.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso lo de la Reglamentación para el

Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la

resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las norrnas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamcnte adquiridos

respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo I de la Reglamentación antes mencionada, que fija el

Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de
"arbitrador", de los fubitros competentes para la resolución de conflictos de esta natr¡raleza lo
que significa, en consecuencia de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro

deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado rm principio

resumido en la expresión inglesa "filst come first served", en virtud del cual la solicitud previa

en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el

artículo 8, inciso 4, del ANEXO l, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que

establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el

rirbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer

solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de rcvocaciód';
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6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esüi consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en

otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de

Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales

o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya

regisüadas o v¡ílidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da
preferencia a r¡na solicitud previa en el tiempo en relación con r¡na solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene

excepciones que estan consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que estrín

constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita rm derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribtrnal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que

no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el

solicitante posterior en el tiempo no acredite algun derecho, interés, r¡so o relación con el

dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este senteirciador amerite

dejar sin efecto el mencionado principio;
g.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez p'resentadas las

solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las nornas mencionadas para la

resolución del conflicto, éstas se encuentan en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las nonnas

citadas pueda ser aplicada;
10.- Que respecto a las norrnas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido

derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N" 19.733,

sobre "Libertades de Opinión e lnformación y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de

competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ningua

de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos r¡n hecho material que

constituya dicha infracción;
11.- Que para determinar si existe inftr¿cción a derechos v¿álidamente adquiridos, atendida la

naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesa¡io determinar, a su vez. el inter,és de las'

partes respecto del dominio en cuestión;
12.- Que respecto del interés de la primera solicitante, consüa de los antecedentes que rolan

en el proceso que habiendo sido viilidamente notificada no comparcció en tiempo ni en forma

por lo que demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud;
i¡.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan

en el proceso, no objetados, que es titular de en Chile de diez registros marcarios del vocablo

TOTAL, para distinguir productos de las clases 1,3,4,5 y 17,y servicios de las clases 37,39,

40 y 42 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Regisho de lvlarcas,

cuyos registros mrís antiguos datan del ario 2004; que asimismo tiene asignado en Nic Chile

los dominios ¿'chiletotal.cl", "totalchile.cl" y'total-chile.cl" "totall.cl", 'totala¡¡üo.cl" ;
14.- Que, en consecuencia dada la naturalezz del sistema de nomb'res del dominio y no

habiendo ninguno de los solicitantes acreditado algrma relación oon la expresión

ESTACIONTOTAL, previo a su solicitud, se concluye que no existe infracción a derechos

v¿ilidamente adquiridos;
15.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde

resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los

antecedentés del proceso y conforme con las nonnas de prudencia y equidad de este

sentenciador;
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16.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha
acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;
17.- Que, en consecuencia, cabe a continuación dilucida¡ si alguna de las partes en este
conflicto posee un interés, derecho, relación al nombre de dominio en cuestión que
prevalezca sobre el otro;
18.- Que respecto de los derechos de las partes, consta de lo expresado en los nu¡rrerandos
precedentes que ninguna de las partes ha acreditado una relación o derecho con el dominio en
cuestión en autos, previo a su solicitud;
19.- Que respecto de la naturaleza que constituye el dominio en conflicto, es un hecho
cierto, que no necesita prueba que es&i constituido por dos expresiones preexistenrcs en lengua
castellana" con un significado claro preciso;
20.- Que lo antes expresado significa que estas expresiones no son creación inGlectual ni
de uso exclusivo de ninguna de las partes en conflicto en autos;
2I.- Que, asimismo, es dable considerar que atendida la natr¡ralezay caracterlsticas propias
del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre rtrarcns¡
comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del principio de especialidad;
22.- Que la circunstancia antes expresada" es consecuencia de que el nombre del dominio,
como signo identificador, tienen una limitación en el sentido que, un mismo nombre, sólo
puede ser asignado a un usuario;
23.- Que la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del
dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregación o sustitución a una
expresión o vocablo, de una letr4 palabra u otros elementos alfanuméricos;
24.- Que inspección personal realizada por este Arbito al sitio web de Nic Chile, ha
constatado que se encuentran asignados a nombre de personas diferentes de las partes de este
juicio, diversos dominios que incluyen la expresión TOTAL, tal es a título de ejernplo, los
dominios "chiletotal-online.cl", "autotal.cl", 'totalfrenos.cl", "airetotal.cl, "as@total.cl" y
"asisenciatotal.cl", entre otros;
25.- Qu lo anterior denota" en opinión de este sentenciador, que la expresión TOTAL, no es
de uso exclusivo del segundo solicitante;
26.- Que, en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del
segundo solicitante un derecho o interes sobre el nombre de dominio en disputa, qtre
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar;
27.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitanrc en la re{
puesto que es titular de otros dominios asignados y vigentes en Nic Chile;

Que POR ESTAS CONSIDERACIO¡IES y visto en lo dispuesto en el Reglameirto para el
Funcionamiento de Registo de Nombre del Dominio CL, anexo l, Procedimiento de
mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

l.- Asígnese el nombre del dominio "ESTACIONTOTAL.CL", al primer solicitante señores
NERO FUENTES Y COMPAÑÍA.
2.- Elimínese la solicitud de los señores TOTAL S.A.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagüá sus costas.
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Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC
Chile, firmese la presente resolución pol el Arbito y por las Testigos, doña Daniela Zamorano
Montenegro y doha María Pía Bustos Ñvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

igo de Procedimiento Civil y remítase el expediente aNIC Chile.

María Pía Bustos A.
Testigo
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