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Juicio arbitral “itnexus.cl” 

MARCELO FABIAN PINTO LOPEZ vs. NEXUS S.A. 

Causa Rol No.  45 - 2013 

 

 

SENTENCIA DEFINITIVA 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

itnexus.cl 

Santiago, 28 de Agosto 2013 

 

VISTOS: 

Que mediante Oficio N° 018607 de Nic Chile, con fecha 28 de Mayo de 
2013, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto 
sobre el referido nombre de dominio itnexus.cl  
 

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo 
fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 29 de Mayo del 
presente, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a 
celebrarse el día 14 de Junio de 2013 a las 15:00 horas, en el despacho de 
esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que 
consta en autos. 
 

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la 
asistencia de don MARCELO PINTO LOPEZ, el primer solicitante, don Diego 
Morandé Montt, abogado del Estudio Alessandri & Cía., por el segundo 
solicitante,   NEXUS S.A. y del árbitro que conoce del presente conflicto. Al 
manifestar ambas partes interés en el nombre de dominio, no hubo posibilidad 
de conciliación. 
 

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del 
Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, 
se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, 
dándose por notificadas personalmente las partes. 
 

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 
10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas 
en relación a la solicitud de nombres de dominio. 
 

Que el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y 
probanzas, en tanto, el primero, envió un breve e-mail con fecha 24 de Julio, 
todo lo cual fue debidamente proveído y notificado a las partes. 
 

Por último y según consta en resolución dictada a fojas …., se citó a las 
partes para oír sentencia. 

Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE: 

Que con fecha 24 de Julio 2013, a fs.12 y siguientes el apoderado del 
segundo solicitante don Diego Morandé Montt, abogado, presentó demanda 
arbitral de asignación de nombre de dominio, la que se proveyó 



 

JANETT FUENTEALBA ROLLAT 
Juez Árbitro NIC Chile 

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 

Fono: (56 2)  688 8179– (0) 7 859 6257 

2

oportunamente el mismo día 24, del  mes y año en curso, exponiendo sus 
argumentos y acompañando pruebas, alegando en lo medular lo siguiente 

Que la empresa Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., o  Nexus 
S.A., es la  principal procesadora de tarjetas de crédito Visa, MasterCard y 
American Express en Chile, siendo sus accionistas los bancos BCI, Banco de 
Chile, BancoEstado, Banco Santander, BBVA, CorpBanca y Scotiabank Sud 
Americano, y que opera desde 1997, como sociedad de apoyo al giro bancario.  

Que su mandante, es titular de los siguientes registros de marcas 
comerciales: 
• NEXUS, Registro N° 836.886 para distinguir “Servicios de procesamiento, 

compilación, difusión y transferencia de datos, comunicaciones e 
información en general” [clase 35] y “Servicios financieros” [Clase 36].  

 
Adicionalmente, tiene inscritos los siguientes nombres  de dominio, que 

contienen como elemento principal, su marca comercial y razón social, NEXUS, 
tales como: NEXUSONE.CL, NEXUS.CL, NEXUSSA.CL, NEXUSS.CL y 
NEXUSCHILE.CL 

 
Que existen derechos de propiedad industrial preexistentes de su 

representada, en cuanto al signo “NEXUS”. Por lo tanto, resulta del todo lógico 
suponer que al solicitar un nombre de dominio cuyo elemento principal es 
precisamente NEXUS, como lo es www.itnexus.cl los usuarios de Internet, 
tendrán la falsa impresión de estar ingresando al sitio web de la principal 
operadora de tarjetas de créditos del país. Lo anterior se ve acentuado porque 
la sigla “IT” (en inglés information technology) se usa comúnmente para 
distinguir servicios de transferencia de datos e informática. Este es 
precisamente el rubro en el que se desempeña Nexus S.A. y para el cual tiene 
registrada su marca comercial “NEXUS”. Ambos solicitantes comparten 
(aparentemente) un mismo rubro en común como lo son los servicios de 
informática y procesamiento de datos.  

Este antecedente es grave, por cuanto esa relación en los rubros hace 
que estas dos empresas puedan constituirse fácilmente en competidores 
directos. Además dicho rubro se encuentra especialmente protegido por la 
marca registrada y citada precedentemente, sobre la cual mi mandante 
ostenta derechos exclusivos y excluyentes de acuerdo al amparo que le otorga 
tanto la Constitución como la Ley de Propiedad Industrial. Esta exclusividad 
debe asimismo ser respetada en el ámbito de Internet, particularmente en el 
proceso de asignación de nombre de dominio .CL.  

Luego de reseñar la relación entre marcas comerciales y nombres de 
dominio, por cuanto ambos comparten múltiples características comunes, al 
poseer un rol identificador y distintivo de los diversos bienes y servicios que se 
ofrecen a través de Internet, al resolverse la titularidad de un nombre de 
dominio, se debe necesariamente considerar la titularidad de los registros 
marcarios que existen, respecto a un signo distintivo que se encuentra 
íntegramente contenido en el dominio solicitada. Luego señala que la política 
uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN),  
reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la 
titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, criterio que ha 
sido recogido por los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento NIC.  

Que los usuarios de Internet que conocen e identifican a una 
determinada organización, empresa, o persona, mediante una designación 
determinada; poseen la legítima expectativa de hallar en Internet a dicha 
organización, persona, o empresa. Así, la determinación del espacio en 
Internet en el que se encuentra ubicado un determinado sujeto, es 
usualmente hecha por los usuarios a través de una asociación cognitiva entre 
un nombre de dominio, y la designación que individualiza a una persona, 
organización, o empresa, existiendo a este respecto, una suerte de fe pública 
en que el nombre de dominio de un sujeto determinado tendrá 
correspondencia con el nombre o actividad que lo individualiza y distingue en 
el mercado. Internet, a este respecto, es uno más de los canales a través del 
cual su representada desarrolla y difunde sus actividades, en cumplimiento a 
sus objetivos.  
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Finalmente, indica que en el presente caso, se aplica lo dispuesto en el  
artículo 22 del Reglamento, ya que los supuestos copulativos para que una 
inscripción de dominio pueda considerarse abusiva ocurre en la especie. 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, sólo podemos afirmar que 
se encuentran configurados en la especie, todos y cada uno de los requisitos 
impuestos por el artículo 22 del Reglamento para la asignación de 
dominios.CL, motivo por el cual nos encontramos frente a una solicitud de 
inscripción abusiva; y de otra parte, que de asignare el nombre de dominio en 
disputa al primer solicitante, también se vulneraría lo dispuesto en el artículo 
14 del Reglamento.  
 

Acompañó los siguientes documentos:   
-Impresión de la base de datos de del Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial www.inapi.cl, en que consta la titularidad de Nexus S.A. respecto de 
la marca NEXUS, antes citada.  
-Impresiones del sitio Web www.nexuschile.cl en que constan los servicios 
prestados por mi mandante, así como su importancia y trayectoria. 
 

 El primer solicitante, con fecha  6  de Agosto, remitió al Tribunal, un 
escueto e-mail, con un documento adjunto  que señala que “it es una palabra 
en inglés, abreviatura de Information Technology, y nexus, significa, nexo; 
que el nombre itnexus hace referencia al nexo con la tecnología de la 
información quiere formar la empresa con su clientes; que las personas de 
Nexus S.A. estarían apropiándose de una palabra y finalmente, dice que 
dentro del universo de dominios con la palabra Nexus, que permite visualizar 
Nic Chile, Nexuss S.A., posee un universo de 30% y en mediación de reclamo, 
un 5%” , el que se tuvo presente y notificó a las partes con igual data. 

 Que con fecha 7 de agosto se recibió la causa a prueba, fijándose como 
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:  

1º Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio itnexus.cl 
 

2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación 
itnexus.cl 
 

Por último y atendido al mérito de autos,  la prueba rendida y acompañada 
por el segundo solicitante con su demanda,  el Tribunal con fecha 24 de Julio  
de 2013, citó a las partes a oír sentencia. 

 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que  conforme a la Reglamentación para el funcionamiento 
del Registro de Nombres de dominio .CL (en adelante la “Reglamentación”), y 
a lo que se dispone en el contrato suscrito entre los solicitantes y Nic Chile, la 
competencia de este Tribunal se circunscribe a la resolución del conflicto 
suscitado por la solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio 
itnexus.cl.  En consecuencia, la competencia de este Tribunal, en ningún caso, 
alcanzará las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a 
tribunales ordinarios o especiales. 

SEGUNDO: Que en consideración a lo recién expuesto, excede la 
competencia de este Tribunal, la resolución acerca de infracciones al derecho 
marcario o bien, la declaración de la existencia de un acto de competencia 
desleal. También excede su competencia, la existencia de infracciones al 
Código de Ética Publicitaria, toda vez que el organismo competente al efecto 
es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, cuya resolución no es de 
carácter vinculante para la partes. Lo anterior, sin embargo, no significa 
desconocer lo dispuesto en los arts. 10 y 14 del Reglamento, sino que 
constituye únicamente un reconocimiento de las limitaciones que tiene este 
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Tribunal para la evaluación de las causales dispuestas en los referidos 
artículos. 

TERCERO: Que los nombres de dominio -al permitir una adecuada 
identificación en la red- constituyen una verdadera “dirección electrónica”, 
mediante la cual los usuarios conciben e identifican a una determinada 
empresa, persona, o institución, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al 
ingresar al correspondiente sitio web; así entonces, podemos concluir, que los 
usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada 
organización, empresa, o persona, mediante una designación determinada 
poseen la legítima expectativa de encontrar en Internet a dicha organización, 
persona o empresa. La determinación del espacio en Internet en el que se 
encuentra ubicado un determinado sujeto, es usualmente hecha por los 
usuarios a través de una asociación cognitiva entre un nombre de dominio, y 
la designación que individualiza a una persona, organización, o empresa, 
existiendo a este respecto, una suerte de fe pública en que el nombre de 
dominio de un determinado sujeto tendría correspondencia con el nombre o 
actividad que lo individualiza y distingue en el mercado. 

 
CUARTO: Que de acuerdo al derecho comparado, así como también a 

la jurisprudencia nacional relativa a nombres de dominio, se ha tomado 
claramente en consideración la relación estrecha que existe entre nombres de 
dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten características 
comunes, al poseer un rol identificador, ya sea de direcciones IP, en el caso de 
nombres de dominio, o de productos y servicios, en el caso de las marcas 
comerciales. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, 
se debe tener en cuenta, precisamente, la titularidad de los registros 
marcarios para el signo pedido como dominio. 
 

QUINTO: Que  el primer solicitante,  don  MARCELO FABIAN PINTO 
LOPEZ, no ha presentado argumentos valederos y fundados, que justifiquen su 
mejor derecho. Al efecto, sólo se ha limitado a enviar una correo electrónico, 
con un documento adjunto, que señala que IT es la abreviación en inglés de 
information technology, o -en nuestro idioma-, tecnología de la información y 
que nexus, en inglés, significa nexo, y luego indica “el nombre ITNEXUS hace 
referencia la nexo con la tecnología de la información que quiere formar la 
empresa con sus clientes”, antecedentes que en opinión de este sentenciador 
no aportan fundamentos para su solicitud de nombre de dominio, el que se 
disputa en autos. 

Que en materia de disputa de asignación de nombres de dominio .CL 
rige de manera general el principio “first come, first served”. Sin embargo, el 
uso comercial de estos nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica 
de distinguir entre dos de ellos idénticos, hace necesario considerar, en la 
asignación de un nombre en disputa, la legitimidad del derecho a usar el 
nombre disputado sobre una base distinta al citado principio. El solicitante, 
Marcelo Fabián Pinto López, no ha demostrado poseer relación alguna que lo 
ligue al nombre de dominio solicitado, no posee registro marcario alguno que 
incluya la expresión “itnexus”, como tampoco posee solicitudes de registro de 
marcas comerciales, en tramitación ante el Instituto de Propiedad Industrial. 

 

SEXTO: Que al efecto, y conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la 
Reglamentación, en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no 
deberán contrariarse las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los 
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, 
derechos válidamente adquiridos por terceros, siendo de responsabilidad del 
solicitante dar cumplimiento cabal a estas normas.  

SEPTIMO: Ahora bien, en el caso de solicitudes competitivas, la 
aplicación del principio Fisrt come, first served, implica que la inactividad del 
primer solicitante no redundará necesariamente en la asignación del nombre 
disputado al segundo solicitante, pues el primero quien, por el solo hecho de 
solicitar en primer lugar la asignación del mismo, quien tiene mejor derecho a 



 

JANETT FUENTEALBA ROLLAT 
Juez Árbitro NIC Chile 

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 

Fono: (56 2)  688 8179– (0) 7 859 6257 

5

éste, recayendo sobre el segundo, la carga de probar la concurrencia de lo 
supuesto de hecho del art. 14 del Reglamento. Que, no obstante ello,  y sin 
perjuicio de lo ya señalado, aún siendo dominante el principio “First come, first 
served”  en materias de asignación de nombres de dominio, no es un principio 
absoluto, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones 
contenidas en el Art. 14 del Reglamento. 

OCTAVO: Que, en atención a lo anterior, el segundo solicitante 
acreditó ser una empresa procesadora de tarjetas de crédito, que opera bajo 
la denominación Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.,  o Nexus S.A., 
legítimo titular de la   marca nexus, Reg. No. 836.886 para distinguir servicios 
de procesamiento, compilación, difusión y transferencia de datos, 
comunicaciones e información en general, clase 35; y servicios financieros, 
clase 36, y también titular de diversos nombres de dominio, todo los cuales 
incluyen las expresiones  nexus, tales como nexusone.cl, nexus.cl, nexussa.cl, 
nexuss.cl y nexuschile.cl,  mediante innumerables  documentos, no objetados 
por la contraria. De estos entonces, concluimos su legítimo interés en la 
asignación del nombre de dominio en disputa, toda vez que éste es gráfica y 
fonéticamente casi idéntico a sus marcas previamente registradas; es así 
como la inclusión del segmento  it al comienzo de la palabra nexus, permite 
que sea fácilmente asociada con la expresión “nexus”. Así entonces, es dable 
concluir también que podría producirse una confusión en el público consumidor 
en cuanto a la titularidad del nombre de dominio, lo que podría implicar que el 
consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De 
otra parte, se ha comprobado que es el segundo solicitante quien utiliza 
constantemente sus marcas, y las expresiones “nexus” alcanzando un gran 
reconocimiento nacional. 

NOVENO: Que la conclusión precedente, basada en las probanzas 
allegadas, los razonamientos de prudencia y equidad, así como en la 
aplicación del “principio de la identidad”, que señala que el nombre de dominio 
en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el 
mismo, resulta del todo aplicable en la especie,  que  este sentenciador lo  
estima relevante. En efecto, no habiendo acreditado el primer solicitante 
ningún vínculo con el nombre de dominio litigio, ni fundamento posible de su 
petición, no obstante haber tenido la oportunidad procesal para ello, mal 
podría este juez preferir su solicitud en desmedro de la del segundo 
solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente tener registros 
marcarios y nombres de dominio  previos que incluyen o comprende el 
término “nexus”, que coinciden plenamente con el nombre de dominio en 
disputa.  

 

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del 
Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en 
la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio 
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a 
la prudencia y equidad, 

 

SE RESUELVE: 

  Asígnese  el nombre  de dominio “itnexus.cl”   al segundo solicitante   
NEXUS S.A., Rut 96.815.280-7 

Que cada parte responderá de sus costas. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además 
por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile. 
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Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 

 

Janett Fuentealba Rollat 

Abogado  Juez Árbitro 

Nic Chile. 

 

 

Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo, Rut 14.396.781-6  y doña 
Loreto Véjar Villalobos, Rut 14.044.80-1  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


