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Santiago, 17 de Enero de 2014.- 
 
 
 VISTOS: 
 
I. PARTE EXPOSITIVA. 
 
I.1.-  Compromiso.  
 
 Que con fecha 29 de Julio de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta 
Oficio NIC OF18397, denominada “Arbitraje dominio boschexpress.cl”, en la cual, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de 
Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres 
de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para 
resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de 
dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa 
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral. 
 
 Que por carta de fecha 30 de Julio de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña 
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó 
su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la 
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el 
Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento 
para el día Viernes 09 de Agosto del año 2013, a las 17:00 horas, en calle Agustinas Nº 
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y 
resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos 
que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 
a fs. 8 de estos autos arbitrales. 
 
I.2.- Partes de este juicio arbitral.  
 
 Son partes en este proceso arbitral: HUGO BOSCH DIAZ, El Titular, 
(HUGO EDUARDO BOSCH DIAZ), cédula nacional de identidad N° 08.286.399-0, 
domiciliado en San Cristóbal 381- M, Comuna de Recoleta, ciudad de Santiago, e-mail: 
hboschd@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de 
demandado y ROBERT BOSCH GMBH (ESTUDIO CAREY LIMITADA), Rol Único 
Tributario Nº 77.907.950-3, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea 2800, of 4201, 
piso 42, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 29282652, e-mail: 
careydomain@carey.cl; fcarey@carey.cl; mtrincado@carey.cl; quien para efectos de 
este procedimiento tiene el carácter de demandante. 
 
 
 
 



I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de proc edimiento.  
 
 Con fecha 09 de Agosto del año 2013, siendo las 17:05 horas, 
se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con 
la asistencia del primer solicitante don Hugo Eduardo Bosch Diaz, del segundo 
solicitante Robert Bosch GMBH, representado por Monte Trincado Ocejo, de Estudio 
Carey Ltda y del Juez Árbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se 
acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a 
conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a 
las partes asistentes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha 
del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a 
fs. 14 del expediente arbitral. 
 
I.4.-  Período de discusión.  
 
I.4.1.- Demanda : De fs. 21 a fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda 
que Robert Bosch GMBH, a través de su apoderado don Francisco Carey Carvallo, 
presentó en contra de don Hugo Eduardo Bosch Díaz, con el objeto que la asignación 
del nombre de dominio “boschexpress.cl ” recaiga en su favor, conforme a los 
argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los 
siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el 
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho: 
 
- Señala el actor que entre los criterios para la resolución del presente conflicto, se 
encuentran el principio “First Come, First Served”, la Teoría del Mejor Derecho, el 
Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de 
resolver. 
 
- En relación al principio del “First Come, First Served”, el demandante señala que es 
titular de la marca comercial BOSCH, registrada en Chile para distinguir principalmente 
servicios y productos de bienes de consumo (herramientas de uso industrial o casero, 
artículos para el hogar), entre los que se incluyen electrodomésticos, máquinas 
herramientas, productos de ferretería, de construcción o fontanería, además de 
vehículos terrestres, agregando que de acuerdo al párrafo 14 de la Reglamentación 
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, deben considerarse 
como derechos válidamente adquiridos por el actor las marcas comerciales de las 
cuales es titular, siendo el nombre de dominio en disputa cuasi-idéntico a esta, la cual 
goza de fama y notoriedad, por lo que el presente caso debe ser solucionado sin poder 
recurrir al principio “First Come, First Served” puesto que, en consideración a lo anterior, 
resulta evidente que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para el 
actor.  
 
- Agrega el actor que la empresa ROBERT BOSCH GMBH, dueña de la marca BOSCH, 
fue fundada en 1886 en Alemania por Robert Bosch, la cual comenzó como un "Taller 
de Mecánica de Precisión e Ingeniería Eléctrica" en Stuttgart. Antes del siglo XIX, 
Bosch terminó ampliando sus operaciones más allá de Alemania. La compañía 
estableció una oficina de ventas en el Reino Unido en 1898, y otros países europeos 
poco después. La primera oficina de ventas y la primera fábrica en los EE.UU. se 



abrieron en 1906 y 1910, respectivamente. En 1913, la empresa tenía sucursales en 
América, Asia, África y Australia. 
 
- Indica el demandante que registró por primera vez la marca BOSCH en Alemania el 8 
de Octubre de 1900, a través del registro N° 45.920 , procediendo posteriormente a 
extender dicho registro a través de diversos registros en diferentes territorios, junto con 
registrar el nombre de dominio www.bosch.com, procedió a solicitar y registrar el año 
2008 el nombre de dominio BOSCH.CL, el cual ha sido renovado sucesivamente hasta 
el 2 de octubre de 2014.  
 
- Expone el demandante que es titular en Chile de las siguientes marcas comerciales: i) 
marca BOSCH, registro N° 1.009.215, que renueva el registro N° 656.355, que a su vez 
renueva al registro N° 395.712, el cual renueva al registro 264.699 concedido por 
primera vez con fecha 26 de julio de 1982, para distinguir servicios en la clase 37; ii)  
marca BOSCH, registro N° 928.166, que renueva el re gistro N° 602.256, que renueva a 
su vez al registro N° 369.000, el cual renueva al r egistro N° 234.714, concedido por 
primera vez con fecha 24 de febrero de 1981, para distinguir productos en la clase 6; iii)  
marca BOSCH, registro N° 906.904, que renueva el re gistro N° 584.714, que a su vez 
renueva al registro N° 359.748, concedido por prime ra vez con fecha 14 de septiembre 
de 1990, para distinguir productos en las clases 7 y 8, iv)  marca BOSCH, registro N° 
922.615, que renueva el registro N° 598.452, que a su vez renueva al registro N° 
365.952, concedido por primera vez con fecha 14 de marzo de 1991, para distinguir 
productos en las clases 7, 9, 11 y 12, v) marca BOSCH, registro N° 684.782, que 
renueva el registro N° 417.577, concedido por prime ra vez con fecha 30 de noviembre 
de 1993, para distinguir productos en la clase 25; vi)  marca BOSCH, registro N° 
897.303, que renueva al registro N° 577.732, conced ido por primera vez con fecha 28 
de septiembre de 2000, para distinguir productos en la clase 7; vii)  marca BOSCH, 
registro N° 897.301, que renueva al registro N° 577 .733, concedido por primera vez con 
fecha 28 de septiembre de 2000, para distinguir productos en la clase 11; viii)  marca 
BOSCH, registro N° 897.302, que renueva al registro  N° 577.734, concedido por 
primera vez con fecha 28 de septiembre de 2000, para distinguir productos en la clase 
11; ix) marca BOSCH, registro N° 948.675, que renueva al re gistro N° 618.709, 
concedido por primera vez con fecha 21 de enero de 2002, para distinguir productos en 
la clase 28; x) marca BOSCH, registro N° 956.585, que renueva al r egistro N° 625.577, 
concedido por primera vez con fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir productos en 
la clase 7; xi)  marca BOSCH, registro N° 956.586, que renueva al r egistro N° 625.578, 
concedido por primera vez con fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir productos en 
la clase 9; xii)  marca BOSCH, registro N° 956.587, que renueva al r egistro N° 625.579, 
concedido por primera vez con fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir productos en 
la clase 11; xiii)  marca BOSCH, registro N° 956.588, que renueva al r egistro N° 
625.580, concedido por primera vez con fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir 
productos en la clase 12; xiv)  marca BOSCH, registro N° 956.589, que renueva al 
registro N° 625.581, concedido por primera vez con fecha 25 de marzo de 2002, para 
distinguir productos en la clase 12; xv)  marca BOSCH INNOVACION PARA TU VIDA, 
registro N° 743.695, concedido con fecha 26 de dici embre de 2005, para distinguir 
productos en la clase 7; xvi)  marca BOSCH INNOVACION PARA TU VIDA, registro N° 
743.697, concedido con fecha 26 de diciembre de 2005, para distinguir productos en la 
clase 9; xvii)  marca BOSCH INNOVACION PARA TU VIDA, registro N° 7 43.698, 



concedido con fecha 26 de diciembre de 2005, para distinguir productos en la clase 11: 
xviii)  marca BOSCH INNOVACION PARA TU VIDA, registro N° 7 43.699, concedido 
con fecha 26 de diciembre de 2005, para distinguir productos en la clase 12; xix)  marca 
BOSCH, registro N° 820.151, concedido con fecha 23 de junio de 2008, para distinguir 
productos en las clases 7, 9 y 11. 
 
- Menciona el demandante que al ser el nombre de dominio solicitado en autos 
boschexpress.cl, cuasi-idéntico a las marcas ya registradas en el mercado nacional por 
el demandante, de asignársele dicho nombre de dominio al demandado o primer 
solicitante, necesariamente inducirá al público consumidor cibernauta a una errónea 
asociación preliminar y el primer solicitante se estaría aprovechando de un prestigio 
ajeno construido durante décadas por ROBERT BOSCH GMBH. A mayor 
abundamiento, el término express no otorga ningún tipo de elemento diferenciador, al 
tratarse de un término descriptivo de cualidad o calidad, agregando el actor que el 
primer solicitante del dominio está utilizándolo para una página web de comercialización 
de productos relacionados con el mundo de la ferretería, sector en el que el 
demandante ejerce su actividad e incluso en su página web se observa que el 
demandado comercializa productos protegidos por las marcas registradas por el 
demandante.  
 
- Agrega el actor que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de 
dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de 
los registros marcarios para el signo pedido como dominio, debiendo tenerse presente 
la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio 
desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), así 
como lo señalado en el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del 
Registro de Nombres del Dominio CL. 
 
- A lo anterior, el actor expone que cuenta con un legítimo interés en el nombre de 
dominio actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en la 
actualidad es titular de diversos registros de la marca BOSCH en Chile, así como titular 
del dominio www.bosch.cl, además de los nombres de dominio y de registro de marcas 
de los que es titular a lo largo del mundo en diversos territorios. 
 
- Finalmente, y en referencia al principio de la buena fe, debe hacerse presente que el 
demandante ha obrado de manera recta y honrada al perseguir la titularidad del 
dominio BOSCHEXPRESS.CL que por derecho le corresponde. 
 
I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía : A fs. 208 de autos figura la 
resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la 
demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los 
documentos con citación. El correo electrónico de notificación de dicha resolución a las 
partes rola a fs. 209 de autos. Por resolución de fecha 22 de Octubre de 2013, se tuvo 
por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a 
fs. 208 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que 
acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a 
fs. 213 y a fs. 214 de autos. 
 



I.5.- Prueba   
 
I.5.1.-  Interlocutoria de Prueba : Esta resolución dictada con fecha 22 de Octubre de 
2013, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho 
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor 
derecho para ser titular del nombre de dominio “boschexpress.cl” .- La interlocutoria de 
prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan 
a fs. 213 y a fs. 214 de autos. 
 
I.5.2.- Prueba documental : Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con 
citación, los siguientes documentos no objetados por la contraria: Uno.-  Impresión 
obtenida de la página web de www.iana.org, en relación a la titularidad del nombre de 
dominio www.bosch.com; Dos.-  Impresión obtenida de la página web www.nic.cl, en 
relación a la titularidad del nombre de dominio bosch.cl; Tres.-  Impresión obtenida del 
sitio web www.chile.bosch.cl; Cuatro.-  Impresión de catálogos de productos de la 
empresa BOSCH y de documentos corporativos;  Cinco.-  Reporte de las marcas 
comerciales BOSCH registradas en distintas partes del mundo; Seis.-  Impresión del 
registro N° 45.920 de la marca BOSCH, concedido en Alemania, obtenido de la página 
web www.doma.de; Siete:  Impresión de la página web www.boschexpress.cl; Ocho.- 
Impresión de la página web www.inapi.cl, en relación a la titularidad de los siguientes 
registros marcarios: i) Registros marcarios números 1.009.215, 928.166, 906.904, 
922.615, 684.782, 897.303, 897.301, 897.302, 948.675, 956.585, 956.586, 956.587, 
956.588, 956.589, 820.151, para la marca comercial BOSCH, para distinguir productos 
y servicios en las clases 37, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 25, 28, 37; ii)  Registros marcarios 
números 743.695, 743.697, 743.698, 743.699, para la marca comercial “BOSCH 
INNOVACION PARA TU VIDA”, para distinguir productos y servicios en las clases 7, 9, 
11, 12. 
 

I.5.3.- Prueba documental:  Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba 
documental. 
 
I.6.- Observaciones a la prueba:  El demandante a fojas 215 y siguientes presentó un 
escrito mediante el cual realiza, entre otras, las siguientes observaciones: 
 
- Señala que la existencia de marcas registradas en Chile, desde el año 1982, permiten 
concluir que el término “Bosch” se encuentra legalmente protegido en nuestro país y se 
encuentra asociado exclusivamente a productos y servicios que presta el actor, 
agregando que al ser el nombre de dominio de autos cuasi idéntico a las marcas y 
nombres de dominio del demandante, ya registrados en el mercado nacional, de 
asignársele dicho nombre de dominio al demandado , necesariamente inducirá al 
público consumidor a una errónea asociación preliminar. 
 
 
 
 
 
 
 



I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para o ír sentencia.  
 
 Por resolución de fecha 20 de Noviembre de 2013, y atendido que se encontraba 
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes 
para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida 
resolución rola a fs. 220 del expediente arbitral. El comprobante de la notificación por 
correo electrónico a las partes de dicha resolución rola a fs. 221 de estos autos 
arbitrales. 
 

II. PARTE CONSIDERATIVA 
 
PRIMERO:  Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por 
pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, 
determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del 
nombre de dominio “boschexpress.cl”.  
 
SEGUNDO:  Que en este proceso arbitral HUGO BOSCH DIAZ, El Titular, 
(HUGO EDUARDO BOSCH DIAZ), tiene el carácter de demandado y ROBERT 
BOSCH GMBH (ESTUDIO CAREY LIMITADA), tiene el carácter de demandante. Que 
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor 
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada 
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su 
contraparte. 
 
TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales 
de la misma, entre otros, que: 1º Es titular de la marca comercial BOSCH, registrada en 
Chile para distinguir principalmente servicios y productos de bienes de consumo 
(herramientas de uso industrial o casero, artículos para el hogar), entre los que se 
incluyen electrodomésticos, máquinas herramientas, productos de ferretería, de 
construcción o fontanería, además de vehículos terrestres, agregando que de acuerdo 
al párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres 
del Dominio CL, deben considerarse como derechos válidamente adquiridos por el actor 
las marcas comerciales de las cuales es titular, siendo el nombre de dominio en disputa 
cuasi-idéntico a esta, la cual goza de fama y notoriedad, por lo que el presente caso 
debe ser solucionado sin poder recurrir al principio “First Come, First Served” puesto 
que, en consideración a lo anterior, resulta evidente que concurren otros requisitos que 
configuran un mejor derecho para el actor; 2º La empresa ROBERT BOSCH GMBH, 
dueña de la marca BOSCH, fue fundada en 1886 en Alemania por Robert Bosch, la 
cual comenzó como un "Taller de Mecánica de Precisión e Ingeniería Eléctrica" en 
Stuttgart. Antes del siglo XIX, Bosch terminó ampliando sus operaciones más allá de 
Alemania. La compañía estableció una oficina de ventas en el Reino Unido en 1898, y 
otros países europeos poco después. La primera oficina de ventas y la primera fábrica 
en los EE.UU. se abrieron en 1906 y 1910, respectivamente. En 1913, la empresa tenía 
sucursales en América, Asia, África y Australia; 3º Registró por primera vez la marca 
BOSCH en Alemania el 8 de Octubre de 1900, a través del registro N° 45.920, 
procediendo posteriormente a extender dicho registro a través de diversos registros en 
diferentes territorios, junto con registrar el nombre de dominio www.bosch.com, 
procedió a solicitar y registrar el año 2008 el nombre de dominio BOSCH.CL, el cual ha 



sido renovado sucesivamente hasta el 2 de octubre de 2014; 4º Es titular en Chile de 
las siguientes marcas comerciales: i) marca BOSCH, registro N° 1.009.215, que 
renueva el registro N° 656.355, que a su vez renuev a al registro N° 395.712, el cual 
renueva al registro 264.699 concedido por primera vez con fecha 26 de julio de 1982, 
para distinguir servicios en la clase 37; ii)  marca BOSCH, registro N° 928.166, que 
renueva el registro N° 602.256, que renueva a su ve z al registro N° 369.000, el cual 
renueva al registro N° 234.714, concedido por prime ra vez con fecha 24 de febrero de 
1981, para distinguir productos en la clase 6; iii)  marca BOSCH, registro N° 906.904, 
que renueva el registro N° 584.714, que a su vez re nueva al registro N° 359.748, 
concedido por primera vez con fecha 14 de septiembre de 1990, para distinguir 
productos en las clases 7 y 8, iv)  marca BOSCH, registro N° 922.615, que renueva el 
registro N° 598.452, que a su vez renueva al regist ro N° 365.952, concedido por 
primera vez con fecha 14 de marzo de 1991, para distinguir productos en las clases 7, 
9, 11 y 12, v) marca BOSCH, registro N° 684.782, que renueva el re gistro N° 417.577, 
concedido por primera vez con fecha 30 de noviembre de 1993, para distinguir 
productos en la clase 25; vi)  marca BOSCH, registro N° 897.303, que renueva al 
registro N° 577.732, concedido por primera vez con fecha 28 de septiembre de 2000, 
para distinguir productos en la clase 7; vii)  marca BOSCH, registro N° 897.301, que 
renueva al registro N° 577.733, concedido por prime ra vez con fecha 28 de septiembre 
de 2000, para distinguir productos en la clase 11; viii)  marca BOSCH, registro N° 
897.302, que renueva al registro N° 577.734, conced ido por primera vez con fecha 28 
de septiembre de 2000, para distinguir productos en la clase 11; ix) marca BOSCH, 
registro N° 948.675, que renueva al registro N° 618 .709, concedido por primera vez con 
fecha 21 de enero de 2002, para distinguir productos en la clase 28; x) marca BOSCH, 
registro N° 956.585, que renueva al registro N° 625 .577, concedido por primera vez con 
fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir productos en la clase 7; xi)  marca BOSCH, 
registro N° 956.586, que renueva al registro N° 625 .578, concedido por primera vez con 
fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir productos en la clase 9; xii)  marca BOSCH, 
registro N° 956.587, que renueva al registro N° 625 .579, concedido por primera vez con 
fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir productos en la clase 11; xiii)  marca 
BOSCH, registro N° 956.588, que renueva al registro  N° 625.580, concedido por 
primera vez con fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir productos en la clase 12; 
xiv)  marca BOSCH, registro N° 956.589, que renueva al r egistro N° 625.581, concedido 
por primera vez con fecha 25 de marzo de 2002, para distinguir productos en la clase 
12; xv)  marca BOSCH INNOVACION PARA TU VIDA, registro N° 7 43.695, concedido 
con fecha 26 de diciembre de 2005, para distinguir productos en la clase 7; xvi)  marca 
BOSCH INNOVACION PARA TU VIDA, registro N° 743.697,  concedido con fecha 26 de 
diciembre de 2005, para distinguir productos en la clase 9; xvii)  marca BOSCH 
INNOVACION PARA TU VIDA, registro N° 743.698, conce dido con fecha 26 de 
diciembre de 2005, para distinguir productos en la clase 11: xviii)  marca BOSCH 
INNOVACION PARA TU VIDA, registro N° 743.699, conce dido con fecha 26 de 
diciembre de 2005, para distinguir productos en la clase 12; xix)  marca BOSCH, 
registro N° 820.151, concedido con fecha 23 de juni o de 2008, para distinguir productos 
en las clases 7, 9 y 11; 5º Al ser el nombre de dominio solicitado en autos 
boschexpress.cl, cuasi-idéntico a las marcas ya registradas en el mercado nacional por 
el demandante, de asignársele dicho nombre de dominio al demandado o primer 
solicitante, necesariamente inducirá al público consumidor cibernauta a una errónea 
asociación preliminar y el primer solicitante se estaría aprovechando de un prestigio 



ajeno construido durante décadas por ROBERT BOSCH GMBH. A mayor 
abundamiento, el término express no otorga ningún tipo de elemento diferenciador, al 
tratarse de un término descriptivo de cualidad o calidad, agregando el actor que el 
primer solicitante del dominio está utilizándolo para una página web de comercialización 
de productos relacionados con el mundo de la ferretería, sector en el que el 
demandante ejerce su actividad e incluso en su página web se observa que el 
demandado comercializa productos protegidos por las marcas registradas por el 
demandante; 6º Cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio actualmente 
en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en la actualidad es titular de 
diversos registros de la marca BOSCH en Chile, así como titular del dominio 
www.bosch.cl, además de los nombres de dominio y de registro de marcas de los que 
es titular a lo largo del mundo en diversos territorios. 
 
CUARTO:   Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en 
estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la 
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este 
sentenciador: i) que el actor es titular en Chile de la marca comercial “BOSCH” y de 
otras similares que contienen tal expresión, para las clases 37, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 25, 28, 
37, que incluyen, entre otros, productos de partes automóviles, metales, máquinas 
eléctricas, herramientas manuales, generadores, aparatos domésticos y de cocina, 
instalaciones de calefacción, entre otros, expresión que se encuentra íntegramente 
contenida en el nombre de dominio objeto de autos; ii)  que el actor desarrolla en Chile 
una actividad empresarial de comercialización de máquinas eléctricas, herramientas 
manuales, generadores, aparatos domésticos y de cocina, instalaciones de calefacción, 
entre otros, bajo la expresión “BOSCH”; iii)  que el actor es titular del nombre de dominio 
bosch.cl, el cual es similar al nombre de dominio objeto de autos. 
 
QUINTO:   Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del 
Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo 
Cuarta que: “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no 
contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la 
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente 
adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este 
Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en 
disputa por parte de la demandada, podría contravenir derechos válidamente adquiridos 
por el actor. 
 
SEXTO:    Que en este juicio arbitral, si bien la parte demandada asistió al 
Comparendo de Conciliación y de Fijación de las Bases del Procedimiento, no contestó 
la demanda ni rindió en el presente juicio prueba de ninguna especie tendiente a 
desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor 
valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico 
la buena fe se presume, todo proceso requiere necesariamente la intervención del 
demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido 
prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este 
proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que 
su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no 
acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o 



intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica, lo que según lo 
expuesto, no ocurre en estos autos. 
 
SEPTIMO:  Que en estos autos, el actor acreditó por una parte, ser titular en Chile de 
la marca comercial “BOSCH”, para las clases 37, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 25, 28, 37, que 
incluyen, entre otros, productos de partes automóviles, metales, máquinas eléctricas, 
herramientas manuales, generadores, aparatos domésticos y de cocina, instalaciones 
de calefacción, expresión que se encuentra íntegramente contenida en el nombre de 
dominio objeto de autos, y por otra parte, que desarrolla en Chile una actividad 
empresarial de comercialización de dichos productos, correspondiéndole por ende al 
demandado probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquía que los de su 
contraparte, lo que no ha ocurrido en la especie. En efecto, si bien la parte demandada 
asistió al Comparendo de Conciliación y de Fijación de las Bases del Procedimiento, no 
contestó la demanda ni rindió en el presente juicio prueba de ninguna especie tendiente 
a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor 
valor que los de su contraparte. 
 
OCTAVO:  Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones 
precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que ROBERT BOSCH GMBH (ESTUDIO 
CAREY LIMITADA),  tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio 
“boschexpress.cl”, al ser titular de la marca comercial “BOSCH”, para las clases 37, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 25, 28, 37, que incluyen, entre otros, productos de partes automóviles, 
metales, máquinas eléctricas, herramientas manuales, generadores, aparatos 
domésticos y de cocina, instalaciones de calefacción, expresión que se encuentra 
íntegramente contenida en el nombre de dominio objeto de autos. 
  
III. PARTE RESOLUTIVA 
 
 Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa 
precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de 
Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el 
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC 
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro 
ordenamiento jurídico, SE RESUELVE: 
 
 
1.- Asígnese el nombre de dominio “boschexpress.cl” a ROBERT BOSCH GMBH 
(ESTUDIO CAREY LIMITADA), Rol Único Tributario Nº 77.907.950-3. 
 
2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no 
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán 
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y; 
 
3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y 
electrónico y remítase el expediente a NIC Chile. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal 
 
La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, 
cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula 
nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, 
piso 3, oficina C, Santiago. 
 
 
 
  

Joanna Rojas Negrete   Diego Vera Santa María 
 


