
En Santiago de Chile a 2 de junio de 2004.- 

 

VISTOS  

 

I.- PARTE EXPOSITIVA. 

 

I.1.-  Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por oficio OFO3434 de fecha 1 de marzo de 2004 me notificó de la 

designación  como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del 

nombre de dominio “vsecurity.cl”, designación que acepté con fecha 8 de marzo de 2004, 

y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada. 

  

I.2.-  Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) Inversiones Costanera S.A., Rut 96.936.640-1, con domicilio 

en esta ciudad, Coyancura 2241 oficina 92 de la comuna de Providencia; 2) Grupo 

Security S.A., Rut 96.604.380-6, representada por el abogado Rodrigo Marré Grez, con 

domicilio en esta ciudad, Nueva Tajamar 481 Torre Norte piso 21 de la comuna de Las 

Condes, correo electrónico rodrigo.marre@bakernet.com.  

  

I.3.- Objeto del arbitraje. 

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “vsecurity.cl”, 

suscitado entre las partes antes individualizadas. 

 

I.4.- Procedimiento.- 

Que a fojas 9 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas 

de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral 

con la inasistencia de Inversiones Costanera S.A., a quien le fue notificada el acta según 

consta a fojas 10 de autos.  
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I.5.-  Periodo de Planteamientos.- 

 

I.5.1.-  Planteamientos de Inversiones Costanera S.A. 

En el periodo de planteamientos Inversiones Costanera S.A.. no presentó escrito alguno, 

según consta en autos.-  

 

I.5.2 Planteamientos de Grupo Security S.A..- 

Consta a fojas 11 y siguientes que don Rodrigo Marré Grez en representación del Grupo 

Security S.A. solicita se le asigne el nombre de dominio “vsecurity.cl”, fundamentando su 

mejor derecho en que su representada es el legítimo creador y dueño de las marcas 

registradas “Security”,  “Valores Security” y “Vida Security” todas clase 36, y asimismo 

es propietario, entre otros, de los nombres de dominio “security”, “virtualsecurity”, 

“virtual-security”, “vidasecurity”, “virtualsecurity” inscritos a nombre del Grupo 

Security, Seguros de Vida Security Previsión S.A. y Virtual Security, éstas últimas 

pertenecientes al Grupo Security.  Expresa que es imposible una coexistencia entre los 

dominios nombrados con el nombre de dominio en disputa “vsecurity.cl”.  Explica que el 

nombre de dominio de autos es prácticamente una abreviación de los nombres 

pertenecientes a su mandante, pues la letra “V” no logra dotar al nombre solicitado de una 

identidad propia, sino que por el contrario debido a que su mandante tiene múltiples 

marcas y dominios que contienen palabras que empiezan con “V” como son “virtual”, 

“vida” y “valores” lejos de diferenciar lo que se conseguirá será una evidente y razonable 

asociación.  Agrega que no debe aplicarse el principio “first come, first served” pues su 

representado posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio lo que queda 

demostrado por la titularidad de una serie de marcas registradas y nombres de dominio 

que se basan en la palabra Security, citando 11 nombres de dominio y 5 marcas 

comerciales.  Señala que su mandante tiene registrado el nombre de dominio “security.cl” 

que es igual a sus marcas comerciales, ampliamente conocida en el mercado, lo que hace 

improcedente la pretensión del primer solicitante en obtener el registro del nombre de 
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dominio “vsecurity.cl” ya que se estaría infringiendo claramente las marcas y nombres de 

dominio de su mandante.  Además señala que su mandante ha invertido grandes sumas de 

dinero y tiempo en hacer conocida y famosa su marca Security en todos los ámbitos, 

especialmente en el financiero y otros relacionados.  Por otro lado, el primer solicitante, 

se aprovechará de una marca que ya goza en el mercado de una fama y notoriedad todo lo 

cual supone un esfuerzo de sus representados.  Desde otra perspectiva fundamenta que en 

el caso que se otorgue 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 efectivamente entregue al usuario.  Agrega que el efecto que deriva de esta 

confusión es que cuando los usuarios de Internet utilicen un buscar para encontrar la 

página “vsecurity.cl” se producirá un desvío a la página “security” y pensaran que esta 

página se relaciona con su representado el Grupo Security y que por lo tanto corresponde 

a empresas del grupo, produciéndose un “passing off”, esto es, que Inversiones Costanera 

S.A. se verá beneficiado con la fama y notoriedad de las marcas y nombres de su 

representado.  Asimismo fundamenta su mejor derecho en que su representado es dueño 

de marcas registradas, señala que debe tenerse presente el 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 su representado, que identifique 

determinados servicios o productos que no corresponden al Grupo Security, 

indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario 

asociado al signo solicitado por su mandante.  Expresa que esta situación además de ser 

injusta, resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad de su 

representado sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y 

constitucional.   Agrega que lo anterior se traduce en un atentado a la “identidad 

comercial”, concepto que es reconocido como uno de los más importantes de la empresa.   

Concluye que 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 

 3



virtud de un trabajo serio y profesional se perdería, se diluiría.  Además señala que el 

propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como 

lógica consecuencia de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de 

la red de Internet, por su parte, el objetivo final de las marcas es precisamente el mismo, 

por lo tanto, si el nombre de dominio “vsecurity.cl” se le adjudicara a la contraparte, se 

encontrarán con otro tipo de información que no estaría avalada por la experiencia y 

seriedad de su mandante, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable en la imagen y 

reputación de su representado y produciría confusión en los usuarios de Internet.  Con el 

objeto de acreditar sus planteamientos acompaña la siguiente documentación: Copias de 

la impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial que dan cuenta 

de los registros marcarios “Security”, “Valores Security” y “Vida Security” todas de 

propiedad de su representado; copias de la impresión de la página web de NIC Chile que 

dan cuenta de los nombres de dominio “virtualsecurity.cl”, “virtual-security.cl”, 

“vidasecurity.cl”, “segurossecurity.cl”, “securityproveedores.cl”, “jsecurity.cl”, 

“globalsecurity.cl”, “fondomutuosecurity.cl”esecurity.cl”, “bancosecurity.cl” y 

“security.cl”.- 

  

I.6 Etapa de Respuestas.- 

 

I.6.1 Respuesta de Inversiones Costanera S.A. 

Inversiones Costanera S.A. no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por 

Grupo Security S.A..- 

 

16.2 Respuesta de Grupo Security S.A. 

El Grupo Security S.A. no presentó escrito de respuesta atendido que el primer solicitante 

no realizó planteamientos.  
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I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.- 

A fojas 59 de autos, con fecha 18 de mayo de 2004, encontrándose vencido la etapa de 

respuestas y  no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, 

resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.- 

 

II PARTE CONSIDERATIVA. 

 

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Inversiones Costanera S.A. con 

fecha 22 de octubre de 2003 solicitó el nombre de dominio “vsecurity.cl”.   También, se 

encuentra acreditado en autos, fojas 1, que el Grupo Security S.A. lo solicitó con fecha 29 

de octubre de 2003.- 

 

II.2 Que el Grupo Security S.A. solicitó se le asignara el nombre de dominio 

“vsecurity.cl”, fundamentando su mejor derecho en que es dueño y creador de la marca 

registrada “Security” y de otras relacionadas, expresando que la letra “V” que lleva el 

nombre de dominio en disputa no le otorga una diferenciación, sobretodo teniendo en 

cuenta que alguna de las marcas registradas de su mandante son “Valores Security” y 

“Vida Security”, es decir, que comienzan con la letra “V”, razón por la que la confusión 

es mayor.  Además del tema marcario, expresa que su mandante ha invertido tiempo y 

dinero en otorgarle fama y notoriedad a la expresión “Security” por la que es conocido su 

representado.  A lo anterior agrega que en el caso de otorgarse el nombre de dominio en 

disputa a su contraparte se producirá confusión en los usuarios de Internet, la dilución de 

la marca y se afectará la identidad comercial. 
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II.3 Que Inversiones Costanera S.A. no presentó argumento alguno para acreditar su 

mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, como tampoco contra argumentó 

los fundamentos dados por el Grupo Security S.A.-   

 

II.4 Que consta a fojas 41 y 45 de autos que el Grupo Security S.A. es dueña de las 

marcas registradas “Security”,  “Valores Security” y “Vida Security”, lo que en concepto 

de éste sentenciador le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, 

“vsecurity.cl”, atendido lo que dispone el artículo 22 del Reglamento relativo a las marcas 

comerciales y en particular por cuanto se trata efectivamente de un nombre de dominio 

que es similar o prácticamente idéntico a las marcas comerciales registradas por el Grupo 

Security, de manera que su otorgamiento a la parte contraria producirá confusión en los 

usuarios de Internet. 

 

II.5 Que éste sentenciador considera, que efectivamente la letra “V” que precede a la 

palabra “Security” no logra dotar al nombre solicitado de un elemento diferenciador, 

sobretodo teniendo en cuenta que el Grupo Security tiene dos marcas “Vida Security” y 

“Valores Security” que comienzan con la misma letra “V”.   

 

II.6 Que éste sentenciador considera que se trata de una marca, “Security” , que goza 

de fama y notoriedad en el mercado financiero, razón por la de otorgarse el nombre de 

dominio “vsecurity.cl” al primer solicitante se producirá error o confusión en usuarios de 

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

identifica.   

 

II.7 Los argumentos anteriores unido al hecho de que el propósito de los nombres de 

dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia de los 

productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red de Internet, éste 
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sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa, “vsecurity.cl” identifica al 

Grupo Security S.A. 

  

III SE RESUELVE. 

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio 

en disputa “vsecurity.cl” a  la Grupo Security S.A. 

  

Cada parte pagará sus costas. 

  

Notifíquese a las partes y a NIC Chile. 

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto. 
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