Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

totalcleaning.cl

En Santiago a 22 de Marzo de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio totalcleaning.ci vengo en dictar la presente sentencia con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC
Chile, he asumido.

Son parte en autos RUTH VIVIANA FAEZ ZUNIGA Primer Solicitante, para estos efectos

representada por René Valenzuela, domiciliado en La Loma Oriente N° 2747, La Florida, Chile: y por la otra
TOTAL CLEAN LIMITADA, Segundo Solicitante, representado por Juan Pablo de la Jara, abogado, para
estos efectos ambos con domicilio en Alonso de Cordova 5900, Of. 302, Las Condes, Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1

Con fecha 04 de Noviembre de 2011, se recibio en mi oficina Oficio N° 15285 materia solicita arbitraje
dominio totalcleaning.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido
de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de
recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con fecha 10 de Noviembre de 2011 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notifico a las partes en conflicto por medio de
carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del procedimiento
para el dia 21 de Noviembre de 2011, a las 13:30 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 21 de Noviembre de 2011, se llevé a efecto comparendo decretado en autos, con la
asistencia de TOTAL CLEAN LIMITADA, Segundc Solicitante Rep. por Juan Pablo de la Jara y con la
inasistencia del Primer Solicitante RUTH VIVIANA FAEZ ZUNIGA. Al contarse con la sola presencia de
una de las partes no se produce acuerdo. Por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

Que con fecha 30 de Noviembre y dentro del plazo de 10 dias de periodo de prueba, se presentaron
argumentos de mejor derecho de parte del Segundo Solicitante TOTAL CLEAN LIMITADA.

Que con fecha 05 de Diciembre de 2011, se corrige y se deja sin efecto primera resolucion que sefiala
que con fecha 30 de noviembre se recibié demanda arbitral del segundo solicitante en autos TOTAL
CLEAN LIMITADA. A la cual se provee: a lo principal por presentada demanda arbitral, al Primer otrosi:
por acompafiados documentos con citacion, al Segundo Otrosi: cambio de domicilio, téngase presente.
Que con fecha 21 de Noviembre el tribunal concedié un plazo de 10 dias habiles para que ambos



solicitantes presentaran sus argumentos y pruebas, y que dicho termino vencia hoy 05 de Diciembre del
2011, dia en el cual se han recibido argumentos y pruebas del primer solicitante.

6. Que con fecha 5 de Diciembre del 2011 el Primer Solicitante efectua presentacion en la cual solicita se
deje sin efecto citacion a oir sentencia argumentando no haber sido notificado de la resolucion recaida
en al presentacion de la contraria, acompafia documentos con citacion y solicita se le otorgue
traslado,Al escrito se resuelve; Se da lugar a lo principal y se deja sin efecto resolucion, se tienen por
acompanados documentos y se da lugar al traslado solicitado otorgandose un plazo de 10 dias habiles
para observaciones reciprocas, segin punto 3 de las normas de procedimiento fijadas. En esa
resolucion también se provee la presentacion del Segundo Solicitante en los términos siguientes: A lo
principal: por presentada demanda arbitral, al Primer Otrosi: por acompafados documentos con
citacion, al Segundo Otrosi: téngase presente, Tercer Otrosi: Cambio de domicilio, téngase presente. Se
deja constancia que ambas presentaciones estan disponibles en las oficinas el arbitro.

7. Que con fecha 26 de Diciembre de 2011, se envia resolucion que dice “Email recibido con fecha 15 de
Diciembre de 2011, correspondiente al traslado enviado por el Primer Solicitante RUTH VIVIANA FAEZ
ZUNIGA. Que vencido el plazo otorgado se deja constancia que no se recibié ninguna presentacion del
Segundo Solicitante en esta etapa.”. En virtud de lo establecido en el punto nimero 4 de las normas del
procedimiento fijadas, citese a las partes oir sentencia

8. Que con fecha 29 de Diciembre de 2011 se resuelve a escrito recibo el dia 28 de Diciembre, por
parte del Segundo Solicitante, A lo principal: A lugar a lo solicitado y se provee en su lugar al escrito del
Primer Solicitante, aclarese dentro del tercer dia presentacion, bajo apercibimiento de tenerse por no
presentada; Al otrosi: estese a lo resuelto en lo principal.

9. Que con fecha 06 de Marzo de 2012, se resuelve. Primero: Escrito presentado por el Primer Solicitante
RUTH VIVIANA FAEZ ZUNIGA, con fecha 02 de Enero de 2011; A LO PRINCIPAL: Por cumplido lo
ordenado vy se tiene por presentado escrito aclarandose que corresponde a presenta observaciones, AL
PRIMER OTROSI: No ha lugar, AL SEGUNDO OTROSI: No ha lugar. Se deja expresa constancia que
la carta citacion a arbitraje contiene normas expresas para aquellos solicitantes que estimen
encontrarse en necesidad de solicitar privilegio de pobreza. SEGUNDO: Escrito Se tenga Presente
presentado por el Segundo Solicitante con fecha 17 de Enero, Se resuelve, No procede por
extemporaneo encontrandose la causa en estado de oir sentencia.

10. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

. Con fecha 16 de Julio, mi representada solicito el nombre de dominio totalcleaning.cl, disponible
en ese momento, para desarrollar un negocio que estaba en proceso de formacion, una empresa
familiar dedicada al giro de la limpieza y manutencién de piscinas y fachadas, lavado de vehiculos
automotores y jardineria. Es asi como utilizando un concepto de uso generalizado en inglés como
es el de “totalcleaning”.

Il. Como toda empresa formal, hizo inicio de actividades, mand6 a imprimir facturas, boletas de
servicios, generd un logotipo con la imagen corporativa, creé vestimenta para sus trabajadores,
desarrollo su sitio Web y, en definitiva construyé una infraestructura comercial que toda empresa
de buena fe construiria

lll. Con lo anterior queda desvirtuada la imputacion de la contraria en el sentido de sefialar que mi
representada: “...carece de todo interés legitimo en relacion al dominio (podra tener algun interés
personal real en cuanto le guste el nombre, pero eso no lo hace legitimo...”



IV. Junto con hacer iniciacién de actividades, y como toda empresa seria, mi representada presento
en INAPI con fecha 17 de Agosto de 2011, una solicitud de registro de marca para la marca total
Cleaning, solicitud que se encuentra en tramite, por lo que la siguiente imputacién de la actora en
el sentido que mi representada: “...carece de derechos de tipo marcarios u otros sobre el nombre
de dominio solicitado, como estar incluido en su razén social, los que vendrian a justificar en
alguna medida su reivindicacion”.

V. La contraria argumenta que el nombre de dominio www.totalclean.cl obedece a su titularidad de
una supuesta marca registrada de idéntica denominacion TC. TOTAL CLEAN al nombre de
dominio en disputa: “totalcleaning”,

VI. Sibuscamos, por ejemplo el propietario del signo totalclean.com, podemos comprobar la siguiente
informacion:

Domain Name: TOTALCLEAN.COM

Registrar: NETWORK SOLUTIONS, LLC.

Whois Server. whois.networksolutions.com

Referral URL: http://www.networksolutions.com/en_US/
Name Server: NS1.PRICEWEBTECH.com

Name Server: NS2.PRICEWEBTECH.com

Status: clienttranferprohibited

Updated Date: 12-sep-2011

Creation Date: 12-nov-1996

Expiration Date: 11-nov-2016

Fuente: http://www.whois.net/whois/totalclean.com

VII. Entonces, no es creacion propia de la actora ni tampoco un indicio de exclusividad que deba ser
protegido del mismo modo como lo seria, por ejemplo, una marca como Falabella, donde si
buscamos su nombre de dominio en Nic Chile es idéntico al dominio falabellapunto com. En este
caso si se cumple el principio de identidad.

Domain Name: FALABELLA.COM
Registrar: REGISTER.COM, INC.

Whois Server: whois.register.com
Referral URL: http://www.register.com
Name Server: NS1.FALABELLA.com
Name Server: NS2.CMRFALABELLA.com
Status: ok

Updated Date: 11-oct-2010

Creation Date: 14-apr-1998

Expiration Date; 23-dec-2012

Fuente: http://www.whois.net/whois/falabella.com

VIIl. Que se sirva tener por acompafiados los siguientes documentos:
1) Copia de la inscripcion de dominio “totalcleaning” por parte de mi representada como primer
solicitante;
2) Copia de la solicitud de marca “Total Cleaning” por parte de mi representada, actualmente en
tramite en INAPI;
3) Copia de Boleta de Servicios “Total Cleaning” por parte de mi representada;



4) Copia de fotografias que muestran la vestimenta de los trabajadores de la empresa “Total
cleaning” con el logotipo respectivo;

5) Copia de “flier" o volantes confeccionados para promocionar los servicios de la empresa de
mi representada;

6) Copia de listado de nombres de dominio solicitados o inscritos en el sitio de NIC Chile que
incluye la palabra “Total", lo que demuestra la generalidad de su uso en la web;

7) Copia de listado de nombres de dominio solicitados o inscrito en el sitio NIC Chile que
incluyen la palabra “clean”, lo que demuestra la generalidad de su uso en la web;

8) Copia de listado de nombres de dominio solicitados o inscrito en el sitio NIC Chile que
incluyen la palabra “cleaning”, lo que demuestra la generalidad de su uso en la web;

9) Copia de una bisqueda en Google para la palabra “total cleaning” , la cual arroja un total de
53.700.000 Entradas, lo que demuestra la generalidad de su uso en la web;

10) Copia de una busqueda en Google para la palabra “total clean” , la cual arroja un total de
16.000.000 Entradas, lo que demuestra la generalidad de su uso en la web;

11) Copia de una busqueda en Google para la palabra “clean” , la cual arroja un total de
1.570.000.000 Entradas, lo que demuestra la generalidad de su uso en la web;

12) Copia de una busqueda en Google para la palabra “cleaning” , la cual arroja un total de
799.000.000 Entradas, lo que demuestra la generalidad de su uso en la web;

13) Copia de una busqueda en Google para la palabra “total” , la cual arroja un total de
5.860.000.000 Entradas, lo que demuestra la generalidad de su uso en la web;

14) Copia de una busqueda en el sitio de NIC Chile por el nombren de dominio Falabella.cl,
donde demuestra que sus derechos marcarios se encuentran completamente protegidos.

11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

Mi representada es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas y progresos de higienizacion
industrial para la agroindustria. De este modo los objetivos de la empresa apuntan a dar
cumplimiento al primero y méas basico de los requisitos de seguridad de toda empresa alimenticia, la
higiene, asegurando ambientes de produccion limpios y saneados.

Como puede apreciarse en la pagina web de la solicitante, www.totalclean.cl, algunos de los
servicios de higiene Agroalimentaria que la misma presta son:

Limpieza y sanitizacion de salas de proceso.
Limpieza y sanitizacion de cielos.

Limpieza y sanitizacién de tuberias y ductos.
Limpieza y sanitizacién de estanques.
Limpieza y sanitizacion de taneles de frio.
Limpieza y sanitizacion de bafios y camarines.
Limpieza y sanitizacion de camaras frigorificas.
Barrido de interiores y exteriores, Etc.

También como consta en el poder acompaiiado al expediente, TOTAL CLEAN forma parte de la
razon social de mi representada, constituyendo su elemento caracteristico y la designacion bajo la
cual es ampliamente conocida en el mercado.

Adicionalmente se ha buscado proteger también su nombre como marca comercial, para lo cual ha
registrado lo siguiente:



VL.

Vil

VIIL.

1. Marca TC TOTALCLEAN, Registro N° 863362, 19 de Octubre de 2009, que ampara
‘Limpieza; aseo industrial y domiciliaria, arriendo de herramientas, maquinarias y aparatos
de limpieza, servicios de aseos industriales clase 37”.-

2. Marca TC TOTAL CLEAN, Registro N° 863363, 19 de Octubre de 2009, que ampara
“Limpieza, aseo industrial y domiciliaria, arriendo de herramientas, maquinarias y aparatos
de limpieza, servicios de aseos industriales clase 37.

Por otro lado, el primer solicitante carece de derechos de tipo marcarios u otros sobre el nombre de
dominio solicitado, como estar incluido en su razon social, los que vendrian a justificar en alguna
medida su reivindicacion.

Es indiscutible en este caso la evidente similitud de los nombre en pugna, pues el Primer Solicitante
se ha limitado a agregar la terminacion “ING”. En efecto entre TOTALCLEAN y
TOTALCLEANING _no se observa mas “acto creativo” que el agregado “ING” en la parte final del
nombre de mi mandante.

A mayor abundamiento la traduccion literal de ambos conceptos, TOTAL CLEAN o TOTAL
CLEANING es “LIMPIEZA TOTAL”.

Que se sirva tener por acompariados los siguientes documentos:

1) Hojas Impresas del sitio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (www.inapi.cl )en las
que consta que mi representada es duefia de las marcas registradas TC TOTALCLEAN,
Registro N 863362 y TC TOTAL CLEAN, Registro N2 863363, citadas en lo principal de este
escrito.-

2) Hoja impresa del sitio oficial de NIC Chile, que da cuenta de la propiedad de total clean
limitada sobre el nombre de dominio -"totalclean”.-

3) Hoja impresa del sitio oficial de NIC Chile, que da cuenta de la propiedad de total clean
limitada sobre el nombre de dominio ‘“totalclean” desde el afio 2005 de manera
ininterrumpida.-

4) Copia del sitio www.totalclean.cl, en la cual se encuentra alojada la Pagina web de Total
Clean Ltda., que opera también bajo el distintivo “TOTAL CLEAN”. En ella se da cuenta de
su historia, de los servicios que se prestan bajo su marca, de sus clientes, entre otros.

VISTOS:

1.

Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un
Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.

Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho
sobre el dominio solicitado totalcleaning.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas
presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de las marcas TC
TOTAL CLEAN, registradas en Chile en clase 37 para servicios de aseo y otros de la clase, asimismo
ha demostrado ser titular del dominio totalcleaning.cl, unido a lo cual también ha acreditado que su
razén social o nombre es TOTAL CLEAN LIMITADA, sociedad constituida y en existencia desde hace
varios afios.



Que por su parte el Segundo Solicitante ha fundado su mejor derecho al dominio en disputa
TOTALCLEANING.CL, en el uso que estaria haciendo de dicho nombre, acompafiando material
probatorio diverso como facturas y otros en los cuales consta el uso de la expresion Total Cleaning.

Que ademas cita como evidencia de su mejor derecho la existencia de una solicitud de marca Total
Cleaning pendiente ante Inapi a nombre de la Primera Solicitante Ruth Viviana Faez Zuniga, solicitud
presentada con fecha 17 de Agosto del 2011, también en clase 37.

Que cabe sefalar que al comparar las marcas registradas TC TOTAL CLEAN, la razén social TOTAL
CLEAN LIMITADA, y el nombre de dominio registrado previamente TOTALCLEAN.CL pueden
apreciarse las similitudes graficas y fonéticas que existen con el dominio en disputa
TOTALCLEANING.CL, semejanzas que se agravan aun mas considerando que ambos solicitantes
prestan servicios en clase 37 del Clasificador Marcario, y que es en dicha clase en donde se
encuentran tanto las marcas ya registradas del Segundo Solicitante como la solicitud pendiente del
Primer Solicitante.

De lo expuesto precedentemente se colige que en autos quien ha acreditado un mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa es el Segundo Solicitante, toda vez que ha acreditado ser el titular, y
por tanto poseer un derecho de propiedad amparado por la Ley 19.039 y también amparado por la
Constitucion Politica de la Republica en su articulo 19, N 25. Y en adicion a estos derechos
marcarios ha acreditado que la expresion Total Clean corresponde a su nombre o razén social,
siendo este el nombre de la sociedad Segunda Solicitante Total Clean Limitada, esto es que el
Segundo Solicitante usa y es identificado y conocido en el trafico juridico por la denominacion
indicada, lo cual constituye un atributo de la personalidad.

. Que en el caso del Primer Solicitante, cabe sefialar que el mero uso de una expresion como Total
Cleaning no es suficiente en este caso para demostrar o acreditar un mejor derecho, dada la
existencia previa de las marcas registradas TC TOTAL CLEAN de propiedad del Primer Solicitante,
en la misma clase de servicios 37 en donde el Primer Solicitante solo posee una mera expectativa,
que es en definitiva aquella naturaleza juridica de una solicitud marcaria pendiente como lo es TOTAL
CLEANING, actualmente pendiente en clase 37. Que a mayor abundamiento cabe sefialar que dicha
solicitud fue presentada ante Inapi por el Primer Solicitante con fecha posterior a la presentacion de la
solicitud de dominio en disputa. En efecto, la solicitud de dominio se presentd por parte del Primer
Solicitante con fecha 21 de Julio del 2011 y la solicitud de marca con fecha 11 de Agosto del 2011,
por lo cual tampoco es factible, independiente de su naturaleza juridica, que un hecho posterior
pueda servir de fundamento a un mejor derecho, el cual es evidente que el articulo 14 entiende debe
poder acreditarse al momento de solicitar el nombre de dominio.

Que respecto de la naturaleza juridica de una solicitud marcaria pendiente, en relacién a una similar
marca ya registrada en la misma clase y a su insuficiencia para acreditar la existencia de un mejor
derecho cabe sefialar que este arbitro ya se ha pronunciado en sentencia sobre nombre de dominio
skinevadoschillan.cl, en mérito de todo lo cual,



SE RESUELVE:

Se asigna el dominio totalcleaning.cl al Sequndo Solicitante TOTAL CLEAN LIMITADA -

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador
Testigos. ‘ , W
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MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.

RUT: 14.163.702-9 RUT: 17.2561.225-9



