
Sentencia definitiva 

Juicio por nombre de dominio “i-security.cl” 

 

Santiago, 19 de abril de 2005. 

 

Vistos: 

 

 

Primero: Que por oficio OF0 4374 de 06 de diciembre de 2004, el cual rola a fojas 1 

de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto 

trabado por la inscripción del nombre de dominio i-security.cl. 

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho 

conflicto don Rodrigo Andrés Gutiérrez Burgos, domiciliado en Monjitas 454, 

Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio i-

security.cl, el cual pidió a su favor el día 11 de septiembre de 2004 a las 09:01:54 

GMT y Virtual Security,  representada por don Rodrigo Marré Grez, domiciliado en 

Nueva Tajamar Nº 481, Torre Norte, piso 21, Las Condes, Santiago, quien tiene la 

calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio i-security.cl, el cual 

pidió a su favor el día 27 de septiembre de 2004 a las 18:16:49 GMT. 

Tercero: Que por resolución de fecha 09 de diciembre de 2004, la cual rola a fojas 4 

de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor 

tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de 

procedimiento para el día 15 de diciembre de 2004 a las 09:30 horas. 

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas 

por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 16 de diciembre de 2004, 

según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 

8 de autos. 

Quinto: Que el día 15 de diciembre de 2004 a las 09:30 horas, tuvo lugar el 

comparendo decretado con la asistencia de la segunda solicitante y en rebeldía del 



primer solicitante, procediendo el Arbitro a establecer las normas de 

procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta 

levantada al efecto y que rola a fojas 10  de autos, teniendo lugar la notificación de 

las resoluciones allí dictadas con  fecha 17 de diciembre de 2004,  según consta del 

atestado de fojas  14. 

Sexto: Que por escrito de fecha 28 de diciembre de 2004, el cual rola a fojas 15 de 

autos, la parte de Virtual Security, deduce y fundamenta oposición, invocando los 

siguientes argumentos:  

Solicita que se otorgue el registro del nombre de dominio “i-security.cl” a Virtual 

Security S.A., basado en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  que lo 

primero que debe tenerse en consideración es que el Grupo Security forma parte, es 

el legítimo creador y dueño de las marcas registradas “Security”, Nº 461.866. clase 

36; “Security”, Nº 566.044, clase 36; “Valores Security”, Nº 514.238, clase 36; 

“Vida Security”, Nº 658.036, clase 36; “Travel Security” Nº 606.993, clase 16; 

“Security Card”, Nº 551.075, clase 42; “Tradesecurity” Nº 626.361, clase 39; “Grupo 

security”, Nº 514.256, clase 36, entre otras.  Que asimismo Virtual Security S.A. es 

propietario de los nombres de dominio “e-security”, “banksecurity”, 

“factoringsecurity”, “gruposecurity”, “merchantsecurity”, “security”, 

“securitybank”, “securitymanager”, “securityrentacar”, “securitysolutions”, 

“securityteam”, “securitytravel”, “securitywap”, “securitywork”, “trustsecurity”, 

“websecurity”, entre otros.  Que según su criterio es imposible una coexistencia 

entre los dominios anteriormente expuestos, principalmente “e-security”, con el 

nombre de dominio en conflicto “i-security.cl” sin desviar a los usuarios que 

legítimamente quieren acceder a los sitios de la parte, puesto que esta situación sin 

duda llevará a confusión a los usuarios.  Que en efecto, la solicitud de autos es muy 

similar a los nombres pertenecientes a la parte, y cuasi idéntico a uno de ellos: “e-

security.cl”.  Que es así como lógica e inevitablemente se producirá confusión en el 

usuario de Internet, ya que éste pensará que este nuevo dominio pertenece a un 

mismo dueño, pues la letra “i” no logra dotar al nombre solicitado de una identidad 

propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas registradas 

por la demandante. Que otra potencial confusión que no es posible soslayar entre 

los nombres de dominio de la parte es que los usuarios de internet, al verse 



enfrentados a este nombre de dominio, pensarán que security.cl, es el general o 

paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la gran familia de 

nombres de dominio de la parte a través de los cuales se puede acceder a 

información de las empresas de la misma y a los servicios y productos ofrecidos por 

ellas.  Que por lo tanto, queda claro que la solicitud en conflicto no es capaz de 

diferenciarse con los nombres de dominio de la parte, los que están constituidos en 

torno a sus marcas registradas Security, Nº 461.866 y Nº 566.044.  Que cuando 

existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y 

jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá 

privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio.  Que dicho 

principio es conocido internacionalmente como el “first to file system” o “first 

come, first served”.  Que sin perjuicio de lo anterior, este principio cede ante aquel 

solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de 

dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el 

mismo, permitiendo que el principio “first come, first served” ceda.  Que el “first to 

file system” o “first come first served”, es un aforismo utilizado ampliamente en 

estas materias, por lo que es menester determinar la verdadera preeminencia de 

dicho principio, dentro de un orden de prelación o jerárquico.  Que efectivamente, 

no se trata de un principio rector, sino que, por el contrario, se trata de una 

solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que 

permitan solucionar una controversia de esta naturaleza, como por ejemplo, el 

criterio de la notoriedad, que permite decidir a favor de la parte cuya marca, 

nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita 

presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá 

confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca.  Que esta conclusión 

guarda armonía con el principio de la imparcialidad de la administración de 

justicia, que se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del 

aforismo analizado, puesto que equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una 

premisa discriminatoria, en donde el juez se vería forzado a resolver sobre la base 

de un juicio ex ante y abstracto.  Que además, si el registro de nombres de dominio 

estuviera regido por el principio “first come, first served”, no tendría para qué 

existir el sistema de publicación y oposiciones, lo que ocurre en la práctica, ya que 



precisamente este sistema resguarda los intereses y derechos legítimos de terceros 

que ven vulnerados sus derechos adquiridos con anterioridad.  Que el “first come, 

first served” cede en el caso de autos, ya que la parte, a pesar de ser segunda 

solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad de una serie de registros 

marcarios y nombres de dominio, que se basan en la palabra Security, para 

distinguir una amplia gama de productos y servicios. Que efectivamente, tal como 

se indicó precedentemente, la parte tiene registrado entre sus múltiples nombres 

de dominio, el nombre de dominio Security.cl que es igual a sus marcas 

comerciales, ampliamente conocidas en el mercado, y el nombre de dominio e-

security.cl, lo que hace improcedente la pretensión del primer solicitante en 

obtener el registro del nombre de dominio i-security.cl, ya que se estaría 

infringiendo claramente las marcas y nombres de dominio de la parte.  Que, así, no 

resultaría justo que se otorgara el dominio en conflicto a la contraparte, ya que la 

demandante ha realizado grandes inversiones de dinero y tiempo en hacer 

conocida y famosa su marca Security en todos los ámbitos, razón por la cual el 

primer solicitante se aprovecharía de una marca que ya goza en el mercado de una 

fama y notoriedad, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en 

relación al área de las inversiones en general, todo lo cual supone un esfuerzo de la 

parte que no es posible silenciar. Que desde otra perspectiva, en el caso de que se 

otorgara el registro a la contraparte, se producirá error o confusión en usuarios de 

internet, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio 

en disputa efectivamente entregue al usuario. Que el efecto que deriva de esta 

confusión es que, cuando los usuarios de internet utilicen un buscador para 

encontrar las páginas security.cl, se producirá un desvío que los llevará a la página 

i-security.cl, lo que sin duda producirá error y confusión respecto de los servicios 

que ambas partes prestan, ya que pensarán que esta página se relaciona con 

Security, y por lo tanto con la parte, Virtual Security, produciéndose un “passing 

off”. Que en otros términos, esto significa que Rodrigo Andrés Gutiérrez Burgos se 

vería beneficiado por la fama y notoriedad de las marcas y nombres de dominio de 

la demandante.  Que lo anterior, hace concluir que se debe conceder el nombre de 

dominio a la parte, pues de lo contrario se producirán todos los errores o 

confusiones que el legislador ha tratado de evitar, sin lograr una verdadera 



protección a los derechos de Virtual Security.  Que asimismo, cuenta con un mejor 

derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de que la 

palabra Security es parte importante de su razón social, y que a la vez constituye su 

“housemark. Que además, en virtud de sus marcas registradas, toda vez que los 

nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador 

más, pero con la agravante de que son de carácter “universal”, dado que se 

desenvuelven en la “Internet”, donde una persona, en cualquier región o en 

cualquier país puede acceder a ella.  Que de esta manera resulta inaceptable que se 

permita el registro del nombre de dominio a favor de la contraparte, ya que como el 

proceso de registro de una marca puede ser inscrita por más de una empresa, si se 

trata de rubros distintos o áreas geográficas diferentes, en cambio, bajo el dominio 

Cl cada nombre puede ser asignado a un solo solicitante.  Que si bien las marcas y 

dominios son cosas distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con 

una marca registrada, como es en el caso de autos.  Que en este sentido, debe 

tenerse presente el delicado tema de la dilución marcaria, en cuanto que si en el 

mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria 

prácticamente idéntica a las marcas de la parte, como eventualmente podría 

ocurrir, que identifique determinados servicios o productos que no correspondan a 

virtual Security, indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del 

capital comercial y marcario asociado al signo solicitado. Que esta situación, 

además de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que se está afectando el 

derecho de propiedad de la parte sobre sus signos, respecto de los cuales posee 

protección de rango legal y constitucional. 

Séptimo: Que por resolución de fecha 28 de diciembre de 2004, notificada a las 

partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 75, se confirió traslado de la 

demanda a la primera solicitante, el cual fue evacuado en rebeldía.  

Octavo: Que con fecha 05 de enero de 2005, mediante resolución que rola a fojas 

76 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, 

fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 

"derechos y/o interés de las partes en la denominación “i-security.cl” o en sus 

componentes y “utilización efectiva que las partes han hecho de la  denominación 

“i-security” o de sus componentes. 



Noveno: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:  Por la 

parte de Virtual Security S.A., los siguientes documentos; a)  Copia de la impresión 

de la página web de NIC Chile, que da cuenta del nombre de dominio 

“inmobiliariasecurity.cl”, b) Copia de la impresión de la página web “security.cl” y 

sus diversos links,  c) Marca “SECURITY”, registrada bajo el número 461.866, d) 

Marca “SECURITY”, registrada bajo el número 566.044, , e) Marca “VALORES 

SECURITY”, registro Nº 514.238, f) Marca “VIDA SECURITY”, registro Nº 

658.036, g) Marca “TRAVEL SECURITY”, registrada bajo el número 606.993, clase 

16, h) Marca “SECURITY CARD”, registrada bajo el número 551.075, i) Marca 

“TRADESECURITY”, registrada bajo el número 626.361, clase 39, j) Marca 

“GRUPO SECURITY”, registrada bajo el número 514.256, clase 36, k) Marca 

“SECURITY”, registrada bajo el número 461.866, l) Copia de la impresión de la 

página Web de NIC Chile, que da cuenta de los siguientes nombres de dominio: m) 

Nombre de domino “e-security.cl”, n) Nombre de domino “banksecurity.cl”, o) 

Nombre de domino “factoringsecurity.cl”, p) Nombre de domino 

“gruposecurity.cl”, q) Nombre de domino “merchansecurity.cl”, r) Nombre de 

domino “security.cl”, s) Nombre de domino “securitybank.cl”, t) Nombre de 

domino “securitymanager.cl”, u) Nombre de domino “securityrentacar.cl”, v) 

Nombre de domino “securitysolutions.cl”, w) Nombre de domino “securityteam.cl”, 

x) Nombre de domino “securitytravel.cl”, y) Nombre de domino “securitywap.cl”, z) 

Nombre de domino “securitywork.cl”, a.a) Nombre de domino “trustsecurity.cl”, 

a.b) Nombre de domino “websecurity.cl”; a.c) Nombre de dominio 

“Inmobiliariasecurity”; a.d) diversos folletos extraídos de la red internet relativos a 

las actividades inmobiliarias, bancarias, de valores, de fondos mutuos, de 

securitización, de asesorías, de seguros, de corretajes y de agencia de viajes. 

 Por la parte de Rodrigo Andrés Gutiérrez Burgos no se rindieron pruebas.    

Décimo: Que no obstante lo señalado en el acápite precedente, mediante 

presentación efectuada por correo electrónico de fecha 20 de enero de 2005, la 

parte de don Rodrigo Andrés Gutiérrez Burgos efectuó observaciones a la prueba y 

acompañó prueba documental, siendo rechazada esta última por extemporánea. 

Undécimo: Que por resolución de fecha 27  de enero de 2005, notificada con esa 

fecha, la cual rola a fojas 100  de autos, se citó a las partes a oír sentencia.    



  

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el 

acápite noveno de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco 

fueron objeto de observaciones o reservas, razón por la cual debe tenérselos y se los 

tiene por reconocidos. 

Segundo: El objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene 

un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe 

establecerse cual es la posición de las partes a su respecto, a la luz de los 

argumentos y pruebas rendidas. 

Tercero: La parte de Rodrigo Andrés Gutiérrez Burgos ha demostrado ser la 

primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara 

con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como principio “first come, 

first served”, la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y puede ceder 

ante prueba contraria.  

Cuarto: La parte de Virtual Security S.A., en tanto, ha demostrado los siguientes 

puntos de interés respecto del nombre de dominio en disputa: 1.- Ser titular de la 

marca “Security” y de numerosas otras marcas asociadas a dicha denominación; 2.- 

Ser titular del nombre de dominio “Security.cl” y de numerosos otros dominios 

asociados a dicha denominación, entre los cuales se encuentra “e-security.cl”; 3.- 

Corresponder la parte dominante del nombre de dominio en disputa, es decir, 

“Security”, a una parte determinante de su propio nombre o razón social; 4.-

Utilizar activamente en sus actividades empresariales y publicitarias la marca 

“Security” y otras asociadas; 5.- Utilizar activamente en sus actividades 

empresariales y publicitarias el nombre de dominio “Security.cl”, con el cual 

mantiene activo el sitio web www.security.cl, y adicionalmente el sitio 

www.gruposecurity.cl. (documento de fojas 96).  

Quinto: En forma adicional a los antecedentes anteriores, el Tribunal estima que el 

nombre “Security” goza de fama y notoriedad, como adscrito al Grupo Security, del 

cual forma parte la demandante, en una serie de actividades empresariales y 

financieras, las cuales fueron profusamente probadas en autos. También el 



Tribunal estima que el riesgo de dilución marcaria que denuncia la demandante 

existe en la especie, dada la connotación del mismo, así como la similitud casi total 

entre la denominación “i-security.cl” y la marca “security” y las denominaciones 

“security.cl” y “e-security.cl”. Al entender de este juzgador, la anteposición de la 

letra “i”, peculiarmente por cuanto esta está separada por un guión de la palabra 

“security”, refuerza la impresión de que dicho nombre pretende caracterizar 

actividades de “Security” en la red internet. Finalmente, no es posible dejar de 

considerar como un refuerzo a estas consideraciones el silencio de la demandada, 

que sólo se rompió en forma extemporánea, mediante el aporte de prueba 

instrumental que, aún cuando fuera considerada, no es suficiente para desvirtuar 

los asertos anteriores.  

Sexto: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de 

competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin 

embargo, invoca además los artículos 10, 12 y 14 del Reglamento para el 

funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL de NIC Chile y la restante 

Legislación vigente sobre la materia, la cual se constituye primeramente por la 

norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del 

Estado, que garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las 

patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras 

creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley.  

Séptimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado 

poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa i-security.cl, respecto 

del cual ha demostrado tener estrechos, importantes y valiosos vínculos jurídicos y 

económicos, superiores a los de la primera solicitante, razón por la cual hará lugar 

a su demanda en los términos que pasan a expresarse:  

 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre 

Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile, 

 

RESUELVO:  

 



Primero: Que se acoge la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio i-

security.cl  al segundo  solicitante,  Virtual Security S.A.  

Segundo: Que cada parte soportará sus costas.   

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese 

la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de 

Ministro de Fé designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; 

comúníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines 

informativos y remítase el expediente a NIC Chile.   

 

 

 

 

Juan Agustín Castellón Munita 

    Juez Arbitro 

 


