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Asunto: NOTIFICA SENTENCIA DEFINITIVA PREMIUNSECURITY
De: "Ruperto Pinochet" <rpinoche@utalca.cl>
Fecha: Wed, 19 Oct 2005 12:33:57 -0300
A: <'premiumsecurity@123mail.cl'>, <'lmeneses@security.cl'>, <'rodrigo.marre@BAKERNET.com'>,
"'Amenabar, Catalina'" <Catalina.Amenabar@BAKERNET.com>
CC: "'fallos@nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>, "'Alouette Aguilera Fuentealba'" <bbis_04@hotmail.com>

Santiago, diecinueve de octubre de dos mil cinco
 
 

Se notifica a las partes y a Nic-Chile sentencia definitiva que se copia a continuación.
 
 
Ruperto Pinochet Olave
Juez Árbitro Nic-Chile
 
                                                                                                                                                                               
 
 

Fallo por Arbitraje de Dominio

<PREMIUMSECURITY.CL>

- ROL 521 -

 

Santiago, diecinueve de octubre de dos mil cinco.

 

VISTO:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje
de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en adelante e
indistintamente el "Procedimiento", por oficio OF04721, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro
en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "PREMIUMSECURITY.CL", siendo partes
EMPRESA DE SERVICIOS PREMIUM SECURITY SERVICES S.A., Rut: 99.538.140-0, con domicilio en 7 Sur N° 1510 de la
ciudad de Talca y VIRTUAL SECURITY, Rut: 96.924730-5, con domicilio en Nueva Tajamar N° 481, Torre Norte, piso
21, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408,
Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, el día viernes 29 de abril de 2005, a las 11:00
horas, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y
siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación, asistió doña CATALINA AMENÁBAR en representación
del segundo solicitante, no hubo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, a fojas 35, el Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de diez días hábiles
formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa, contados
desde el 25 de mayo de 2005, fecha en que se decretó abierto el período de planteamientos de mejor derecho,
se notificó el comparendo y las bases del procedimiento al primer solicitante.

QUINTO: Que, dentro de plazo, con fecha 02 de junio de 2005, a fojas 36, don RODRIGO MARRÉ GREZ, por el
segundo solicitante dedujo demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa,
señalando que el dominio “PREMIUMSECURITY.CL” debe serle asignado a su representado, fundamentando su petición
en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

a. Que, lo primero que debe tenerse en consideración es que el Grupo Security, del cual Virtual Security forma
parte, es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas “SECURITY”, Nº 461.866, clase 36; “SECURITY”,
Nº 566.044, clases 36; “VALORES SECURITY”, Nº 514.238, clase 36; “VIDA SECURITY”, N° 658.036, clase 36;
“TRAVEL SECURITY” N° 606.993, clase 16; “SECURITY CARD”, N° 551.075, clase 42; “TRADESECURITY” N°
626.361, clase 39; “GRUPO SECURITY”, N° 514.256, clase 36, entre otras. Asimismo Virtual Security S.A., es
propietaria de los nombres de dominio “alltimesecurity.cl”, “banksecurity.cl”, “e-security.cl”,
“factoringsecurity.cl”, “gruposecurity.cl”, “merchantsecurity.cl”, “security.cl”, “securitybank.cl”,
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“securitymanager.cl”, “securityrentacar.cl”, “securitysolutions.cl”, “securityteam.cl”, “securitytravel.cl”,
“securitywap.cl”, “securitywork.cl”, “trustsecurity.cl”, “websecurity.cl”, entre otros, por lo que es imposible
una coexistencia entre los dominios anteriormente expuestos con el nombre de dominio en conflicto
“premiumsecurity.cl” sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de su cliente, puesto
que esta situación sin duda llevará a confusión a los usuarios.
 
b. Que, la solicitud de autos es muy similar a los nombres pertenecientes a su mandante. 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 palabra “premium” no logra dotar al nombre solicitado de una identidad
propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales registrados por su
representada, que otra potencial confusión 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 su representada a través de los cuales se puede acceder
información de las empresas de la misma y a los servicios y productos ofrecidos por ellas.
 
c. 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. Dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first
come, first served", pero que 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 la
misma. Lo anterior queda demostrado en el caso de autos, ya que su representada, a pesar de ser segundo
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. A modo de
ejemplo indica los siguientes: alltimesecurity.cl; banksecurity.cl; e-security.cl; factoringsecurity.cl;
gruposecurity.cl; merchantsecurity.cl; security.cl; securitybank.cl; securitymanager.cl; securityrentacar.cl;
securitysolutions.cl; securityteam.cl; securitytravel.cl; securitywap.cl; securitywork.cl; trustsecurity.cl;
websecurity.cl. Por otra parte es dueña de las siguientes marcas comerciales: “SECURITY”, Nº 461.866, clase 36;
“SECURITY”, Nº 566.044, clases 36; “VALORES SECURITY”, Nº 514.238, clase 36; “VIDA SECURITY”, N° 658.036,
clase 36; “TRAVEL SECURITY” N° 606.993, clase 16; “SECURITY CARD”, N° 551.075, clase 42; “TRADESECURITY”
N° 626.361, clase 39; “GRUPO SECURITY”, N° 514.256, clase 36.
d. Que, efectivamente, tal como lo indicó precedentemente, su representada 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, lo que hace improcedente la pretensión del primer solicitante en obtener
el registro del nombre de dominio “PREMIUMSECURITY.CL”, ya que se estaría infringiendo claramente las marcas y
nombres de dominio de su mandante, por lo que no resultaría justo que se otorgara el dominio en conflicto a la
contraparte, ya que su mandante ha realizado grandes inversiones de dinero y tiempo en hacer conocida y
famosa su marca “SECURITY” en todos los ámbitos. Por lo tanto, 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 su representada,
que no podemos dejar que se pase a llevar.
e. Desde otra perspectiva, señala que 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. 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 “PREMIUMSECURITY.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 su
representada, Virtual Security, produciéndose un “passing off”. En otros términos, esto significa que la Empresa
de Servicios Premium Security Services S.A. se vería beneficiado por la fama y notoriedad de las marcas y
nombres de dominio de su representada. Todo lo anterior, hace concluir que se debe conceder el nombre de
dominio a su representada pues, de lo contrario, se producirán todos lo errores o confusiones que el legislador ha
tratado de evitar, sin lograr una verdadera protección a los derechos de Virtual Security.

f. Asimismo, señala que su representada 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”. 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 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, por lo que resulta inaceptable que se permita el registro del nombre de dominio a favor de la contraparte,
ya que como lo ha señalado anteriormente, el proceso de registro de una marca es totalmente distinto del de
inscripción de nombres de dominio, pues una misma 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
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asignado a un solo solicitante. 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.
g. Que, debe tenerse presente, el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad
comienza a circular una expresión identificatoria prácticamente idéntica a las marcas de su representada, 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 por su mandante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a Derecho ya que se está
afectando el derecho de propiedad que su representado tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee
protección de rango legal y constitucional. Lo anterior se traduce en un atentado a la "identidad comercial",
concepto que es reconocido como uno de los más importantes de la empresa y, por lo tanto, exige la máxima
protección jurídica. El otorgamiento del signo en conflicto a la contraria generaría todo tipo de confusiones y errores
en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión y todo este capital de
posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería, se diluiría dando
lugar, como ya señaló anteriormente, a confusiones dado que Virtual Security no podría amparar y proyectar sus
productos y servicios del mundo real al mundo virtual.
h. Finalmente señala que no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio
“PREMIUMSECURITY.CL”, sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de
dominio, es cuasi idéntico a otros nombres de dominio de su representada lo que producirá sin duda el desvío de
los usuarios de las páginas web de su mandante a una página que no es de su propiedad.

SEXTO: Que, para acreditar sus asertos, el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:
I.- Copia de la impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta de los
siguientes registros:
 
a.        Marca “SECURITY”, registrada bajo el número 461.866, que da cuenta de la propiedad del Grupo Security

sobre la misma.
 
b.        Marca “SECURITY”, registrada bajo el número 566.044, que da cuenta de la propiedad del Grupo Security

sobre la misma.
 
c.        Marca “VALORES SECURITY”, registro Nº 514.238, que da cuenta de la propiedad del Grupo Security sobre la

misma.
 
d.       Marca “VIDA SECURITY”, registro Nº 658.036, que da cuenta de la propiedad del Grupo Security.
 
e.        Marca “TRAVEL SECURITY”, registrada bajo el número 606.993, clase 16 que da cuenta de la propiedad del

Grupo Security sobre la misma.
 
f.         Marca “SECURITY CARD”, registrada bajo el número 551.075, clase 42 que da cuenta de la propiedad del

Grupo Security sobre la misma.
 
g.       Marca “TRADESECURITY”, registrada bajo el número 626.361, clase 39 que da cuenta de la propiedad del

Grupo Security sobre la misma.
 
h.       Marca “GRUPO SECURITY”, registrada bajo el número 514.256, clase 36 que da cuenta de la propiedad del

Grupo Security sobre la misma.
 
II. Copia de la impresión de la pagina web de NIC Chile, que da cuenta de los siguientes nombres de dominio:
“alltimesecurity.cl”, “banksecurity.cl”, “e-security.cl”, “factoringsecurity.cl”, “gruposecurity.cl”,
“merchantsecurity.cl”, “security.cl”, “securitybank.cl”, “securitymanager.cl”, “securityrentacar.cl”,
“securitysolutions.cl”, “securityteam.cl”, “securitytravel.cl”, “securitywap.cl”, “securitywork.cl”,
“trustsecurity.cl”, “websecurity.cl”.
 
SÉPTIMO: Que a fojas 91, con fecha 13 de junio de 2005 este Tribunal Arbitral tuvo por interpuesta demanda de
mejor derecho por parte del segundo solicitante, y declaró abierto el período de respuestas por el término de cinco
días hábiles.

OCTAVO: Que, a fojas 98, con fecha 29 de julio de 2005, don Pedro Alcayaga Zúñiga, por el primer solicitante,
presenta demanda de mejor derecho señalando que el nombre de dominio PREMIUMSECURITY.CL debe serle asignado
a su representado por los antecedentes de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, solicita el rechazo de lo demandado por la contraparte, por carecer de derecho, ya que en su
presentación Virtual Security, expone los siguientes argumentos para convencer al Tribunal de que tienen los
mejores derechos para ser favorecidos con el dominio “PREMIUMSECURITY.CL”.
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b. Que, en el punto uno, dicen ser los creadores y dueños exclusivos de la marca  SECURITY y para afirmar sus
dichos adjuntan un listado de marcas registradas y clases, de su propiedad, que contienen la palabra SECURITY,
que él para confirmar la aseveración, buscó en la página de NIC Chile si había otras entidades que en su dominio
tengan la palabra SECURITY. Con sorpresa pudo confirmar que hay una enormidad de dominios que utilizan dicha
palabra y que no son propiedad de Virtual Security, como por ejemplo: mowartsecurity.cl de GONZALEZ Y
COMPAÑÍA LIMITADA; netsecurity de HEL SECURITY S.A.; securityalarm.cl de    AMERICA SISTEMAS S.A.;
guardsecurity.cl de SERVICIOS DE SEGURIDAD GUARD SECURITY LIMITADA.; maxsecurity.cl de MAX  SECURITY
LTDA.; morningsecurity.cl                  de SERVICIOS DE SEGURIDAD MORNING SECURITY LIMITADA, etc. la lista  es
larga y demostrativa que los segundos solicitantes del dominio “ PREMIUMSECURITY.CL”, no son los únicos y
exclusivos autorizados para usar en su dominio la palabra SECURITY, con lo cual queda fehacientemente
establecido que este argumente es absolutamente insuficiente para disputar a PREMIUM SECURITY  el dominio en
cuestión.                 
c. En cuanto al argumento de que al entregar el dominio “PREMIUMSECURITY.CL” al primer solicitante, en este caso a
PREMIUM SECURITY, lógica e inevitablemente, los usuarios de Internet sufrirán confusión, porque
“PREMIUMSECURITY.CL” al contener la palabra SECURITY, que les pertenece en exclusividad, no sabrán si se están
comunicando con una empresa cuyo giro es la inversión o con otra cuyo giro es la seguridad física. Señala que con
ello están menospreciando a sus propios clientes, ya que les desconocen la capacidad para discernir si se están
comunicando con un Banco o con una Empresa de Seguridad. La pregunta que salta a continuación, es porqué
creen que esta situación de confusión podría darse con el dominio “PREMIUMSECURITY.CL” y no con los otros
dominios que contienen la palabra SECURITY.  Agrega que, sinceramente les halaga el poder que les atribuyen,
pero lo real es que siendo una pequeña empresa de seguridad privada, localizada en la ciudad de Talca, no
tienen la capacidad para causar daño a los segundos solicitantes, además de que se mueven en distintas áreas
como objetivo de negocio.
d. En cuanto al argumento de que la solicitud en  conflicto no es capaz de diferenciarse con los nombres de
dominio de su representada, los que están constituidos en torno a sus marcas registradas “ SECURITY”, señala
que, por un lado, ya ha dicho que su objetivo es la Seguridad Física y la de ellos, la Inversión. Existiendo una
clara diferenciación y a mayor abundamiento, señala que en los ocho meses que llevan usando el dominio “
PREMIUMSECURITY.CL” ninguno de los clientes del segundo solicitante u otra persona se ha comunicado con ellos
para abrir una cuenta corriente, para invertir capital, para hacer una transacción en la bolsa o solicitar una
póliza de seguro. Por lo que estima que este argumento debe ser rechazado por injusto, discriminatorio y abusivo
y así solicita sea declarado en forma definitiva.
e. En cuanto a que, como primer solicitante lo ampara el principio internacional “first to file system”  o “first
come, first served”. Agrega que sin embargo 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 la misma, señalando un listado de sus empresas que en su nombre de dominio se encuentra la palabra
SECURITY y estima que ello es suficiente para demostrar que posee un mejor derecho sobre el dominio en
disputa, por lo que basan su capacidad de demostrar que poseen un mejor derecho, arrogándose la propiedad
universal del término SECURITY, cosa que no es así, como lo ha demostrado, por lo tanto, también debe ser
rechazado, por no ajustarse a la verdad, ser injusto y discriminatorio y solicita así sea declarado.
f. Que el nombre compuesto de su sociedad es PREMIUM SECURITY o lo que es lo mismo SEGURIDAD PREMIUM.
Desde que la pensaron los accionistas, quisieron marcar diferencia por la calidad de sus servicios y
responsabilidad en su administración con respecto a sus clientes y medio ambiente. Esto tiene directa relación
con los esfuerzos administrativos y de inversión en dinero para cumplir los objetivos que se impusieron los socios
y que, como Gerente, tiene la obligación de materializar. Que no se están aprovechando de nada y han logrado
en su medio local ser valorados y apreciados por la autoridad Fiscalizadora de la Seguridad Privada, clientes y
comunidad. También –señala- podríamos pensar que si alguno de sus clientes se equivoca y erróneamente les
solicita una gestión del ámbito de nuestra contraparte, debido a nuestro prestigio local en Talca, sea Virtual
Security quien salga favorecido. Esta es una hipótesis que nunca se dará porque las personas no son tontas para
equivocarse o confundirse como ellos lo plantean.
g. Por otro lado, se pregunta ¿porqué sería solamente PREMIUM SECURITY  quien se beneficiaría o aprovecharía
de sus esfuerzos para hacer conocida la marca SECURITY? ¿Qué pasa con las otras entidades que están usando en
su dominio la palabra Security autorizados por NIC Chile?, por lo que les parece un exceso el argumento y
también debe ser rechazado, por discriminatorio e injusto y solicita así se declare. 
h. Que la contraparte señala que tiene el 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”, pero para esta parte la palabra SECURITY en su nombre y dominio, es más que solo  una parte
importante. Es la razón de ser de su Sociedad y no puede ser excluida, cambiada o tachada porque se estaría
dando muerte a su espíritu, a su razón de ser.
i. Que el segundo solicitante no es dueño universalmente ni en Chile en particular, del término SECURITY, por lo
que este argumento también debe rechazado, por no corresponder a la realidad, ser injusto, discriminatorio y
abusivo y solicita así se declare.    
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j. Que, en resumen, Virtual Security hace una larga y tediosa alegación en su presentación para hacer creer que
son los únicos en Chile y el mundo, autorizados para usar en la Web la palabra SECURITY y de esta forma inclinar
la resolución a su favor o contraria a PREMIUM SECURITY en la disputa de autos por el dominio
“PREMIUMSECURITY.CL”, pero que para demostrar cuan equivocados están en su posición, basta con entrar a la
página de NIC Chile y darse cuenta que existe una infinidad de dominios que no son de su propiedad que llevan la
palabra SECURITY, por lo que éste solo  hecho desmorona el único  argumento esgrimido por Virtual Security,
porque demuestra fehacientemente que la palabra SECURITY está autorizada su uso por NIC Chile para una
infinidad de empresas de seguridad y otros fines y no cabe por ningún motivo aplicar a PREMIUM SECURITY un
castigo discriminatorio, injusto y abusivo, al privarla, como los segundos solicitantes lo piden, de su legítimo
derecho a seguir usando el dominio “ PREMIUMSECURITY.CL.”
k. Finalmente, solicita al Tribunal acoger favorablemente sus descargos y en definitiva, rechazar la solicitud de
la contraparte, por no tener argumentación válida y sustentable capaz de demostrar como segundo solicitante
mejor derecho sobre el dominio disputado  y por ser injusta, discriminatoria y abusiva y resolver  en definitiva
ratificando su derecho adquirido como primer solicitante del dominio “PREMIUMSECURITY.CL”.
NOVENO: Que, a fojas 106, con fecha 22 de agosto de 2005, se proveyó el escrito antes mencionado, y se tuvo
por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del primer solicitante.

DÉCIMO: Que, a fojas 106, con fecha 22 de agosto de 2005, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír
sentencia.

mowartsecurity.cl de GONZALEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA; netsecurity de HEL SECURITY S.A.; securityalarm.cl de   
AMERICA SISTEMAS S.A.; guardsecurity.cl de SERVICIOS DE SEGURIDAD GUARD SECURITY LIMITADA.; maxsecurity.cl
de MAX  SECURITY LTDA.; morningsecurity.cl                  de SERVICIOS DE SEGURIDAD MORNING SECURITY
LIMITADA, etc. la lista  es larga y demostrativa que los segundos solicitantes del dominio “ PREMIUMSECURITY.CL”, no
son los únicos y exclusivos autorizados para usar en su dominio la palabra SECURITY, con lo cual queda
fehacientemente establecido que este argumente es absolutamente insuficiente para disputar a PREMIUM
SECURITY  el dominio en cuestión.               
 

CONSIDERANDO:
 
PRIMERO: Que, respecto a los argumentos y aseveraciones del segundo solicitante VIRTUAL SECURITY, este Tribunal
puede dar por acreditado que forma parte del Grupo Security, y titular por medio del grupo al cual pertenece de
las marcas registradas “SECURITY”, Nº 461.866, clase 36; “SECURITY”, Nº 566.044, clases 36; “VALORES
SECURITY”, Nº 514.238, clase 36; “VIDA SECURITY”, N° 658.036, clase 36; “TRAVEL SECURITY” N° 606.993, clase
16; “SECURITY CARD”, N° 551.075, clase 42; “TRADESECURITY” N° 626.361, clase 39; “GRUPO SECURITY”, N°
514.256, clase 36, entre otras.
 
SEGUNDO: Que, también el segundo solicitantes es titular de los nombres de dominio “alltimesecurity.cl”,
“banksecurity.cl”, “e-security.cl”, “factoringsecurity.cl”, “gruposecurity.cl”, “merchantsecurity.cl”,
“security.cl”, “securitybank.cl”, “securitymanager.cl”, “securityrentacar.cl”, “securitysolutions.cl”,
“securityteam.cl”, “securitytravel.cl”, “securitywap.cl”, “securitywork.cl”, “trustsecurity.cl”, “websecurity.cl”.
 
TERCERO: Que, respecto del primer solicitante EMPRESA DE SERVICIOS PREMIUM SECURITY SERVICES S.A., puede darse
por acreditado que se trata de un empresa de seguridad que opera en la ciudad de Talca y que goza en el proceso
del criterio de preferencia temporal, por haber solicitado antes la asignación del dominio en disputa.
 
CUARTO: Que, tratándose de un juicio por asignación de nombre de dominio el derecho aplicable se encuentra
en el Reglamento NIC-CHILE debiendo determinarse que parte posee mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa.
 

QUINTO: Que, así las cosas, y en base a las alegaciones formuladas por el segundo solicitante  la litis haberse
trabado, principalmente, en la circunstancia de que el primer solicitante utilice dentro del dominio requerido la
palabra “security”, lo que ha juicio del segundo solicitante importa aprovecharse de su prestigio nacional e
internacional e introducir un factor que podría llevar a confusión de los consumidores y usuarios de la red.

SEXTO: Que, por el contrario, el primer solicitante ha afirmado que el nombre de dominio PREMIUNSECURITY.CL no
es idéntico ni engañosamente similar a la marcas y dominios registrados por el grupo al cual pertenece el
segundo solicitante ni a otras expresiones sobre las cuales pudiera tener derechos, habiendo solicitado el nombre
de dominio con el objeto de realizar una actividad lícita, en un giro –seguridad- muy diverso al realizado por
segundo solicitante –servicios financieros-.
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SÉPTIMO: Que para dilucidar el punto esencial controvertido este juez realizó una visita al sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial chileno y ha podido comprobar que existen numerosas marcas que
contienen el vocablo “SECURITY”, estando registradas dichas marcas comerciales a nombre de diversos títulares, lo
que demuestra, que “security” ha recibido el tratamiento de una expresión genérica no susceptible de registro
aisladamente, así se expresa, por ejemplo, en la marca  SCC SECURITY CENTER CORP, registro 731517, clase 42
C, titular SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY CENTER CORP, con protección al conjunto; marca  BAMBINO
SECURITY, registro 714220, clase 9 C y 20 C, titular DROGUERÍA HOFMANN S.A.C., como conjunto, entre muchas
otras de propiedad de muy diversos titulares y giros empresariales y de servicios.

OCTAVO: Confirmando la idea expresada en el considerando anterior, este juez árbitro realizó una visita a la
página web de Nic-Chile, pudiendo constatar que se encuentran inscritos 124 nombres de dominio que contienen
también el vocablo “SECURITY”, siendo tales dominios de muy diversos titulares, entre ellos y sólo a modo de
ejemplo se pueden señalar los siguientes: 4security.cl, adtsecurityforlife.cl,
alltimesecurity.cl,americansecurity.cl, biosecurity.cl, callcentersecurity.cl, e-security.cl, e-securitychile.cl,
geo-security.clglobal-security.cl, highsecurity.cl, home-security.cl homelandsecurity.cl, homesecurity.cl,
huntersecurity.cl, isecurity.cl, infosecurity.cl, inmobiliariasecurity.cl, internationalsecurity.cl, jsecurity.cl.

NOVENO: Que, por lo dicho, este Tribunal estima que la expresión “SECURITY” es genérica, propia y
generalmente utilizada por las empresas que quieren destacar a sus potenciales clientes una imagen de seguridad
y confianza, muy común en las empresas de servicios financieros y seguridad, y no sirve, en consecuencia, para
distinguir alguna empresa o servicio dentro de las que integran el ámbito de las telecomunicaciones.
 
DÉCIMO: Que, la sola circunstancia de que una de las partes posea marcas comerciales inscritas a su nombre, por
sí sola no prueba la mala fe de los demás actores y, ni siquiera, un mejor derecho, ya que como se sabe las
marcas se rigen por un "Clasificador Internacional de productos y servicios", el cual consta de 45 clases, cada una
definiendo diferentes productos y servicios. Esto es lo que se conocería como el principio de especialidad
marcaria, y que produce una consecuencia lógica: el que la inscripción de determinadas marcas comerciales sólo
otorgan el ámbito de protección dentro del cual ha sido concedido el registro, por lo que fuera de ese contexto
ni siquiera otorgan derecho a oponerse a la inscripción de las mismas denominaciones para rubros o actividades
diversas y, en consecuencia, menos derecho dan aún, para oponerse o intentar revocar un nombre de dominio
fuera del ámbito y la actividad de protección originario.
 
DÉCIMO PRIMERO: Que, si bien los nombres "premiunsecurity.cl" y "security", este último concepto contenido en
las marcas y dominios del segundo solicitante, no son iguales, aunque contienen un vocablo común “SECURITY”,
el dominio solicitado incorpora un elemento de diferenciación –premiun- lo suficientemente significativo como
para que ambas partes puedan desarrollar esas denominaciones sin colisión de intereses. Además, ese mismo
punto pone de manifiesto que las dos expresiones que forman el nombre, a saber, "premiun" y "security" son
palabras genéricas, no susceptibles de ser registradas aisladamente de acuerdo a lo prescrito en el artículo 20 de
la ley 19.039, sino sólo en cuanto unidas con otras expresiones formen un conjunto –concepto- original que pueda
distinguir nítidamente una empresa o servicios de otra u otros.
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, establecido que la expresión SECURITY no se vincula exclusivamente a ninguna empresa
sino que a varias, muchas de las cuales tienen protección marcaria y de nombres de dominio, y que ambos
solicitantes, a su vez, poseen argumentos legítimos para aspirar a la titularidad del dominio queda por establecer
si la concesión del nombre de dominio al primer solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y
usuarios, cuestión que juicio de este Tribunal no se producirá, por tener ambos solicitantes rubros claramente
diferenciados y por tener un ámbito geográfico en el que ejercen sus actividades claramente diferenciados.
 
DÉCIMO TERCERO: Que de este modo, y considerando también la preferencia temporal que beneficia al primer
solicitante, la libertad de emprendimiento como principio fundante de nuestro sistema económico, asiste a este
juez árbitro la convicción de que la sociedad primera solicitante posee mejor derecho para la titularidad del
nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas para
el segundo.
 
Por los motivos antes expresados y lo dispuesto en el Reglamento para la Resolución de Disputas Nic-Chile:
 

RESUELVO:
Asignase al primer solicitante, EMPRESA DE SERVICIOS PREMIUM SECURITY SERVICES S.A., Rut: 99.538.140-0, el
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nombre de dominio en disputa <PREMIUMSECURITY.CL>.
 
Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de
Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta
de honorarios profesionales.
 

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

 

 

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

 

 

 

 

Autorizan los testigos PAOLA CIFUENTES MUÑOZ, 12.360.114-9 y CAROLINA GONZÁLEZ GUAJARDO, 13.867.232-3.
 


