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En Santiago, a 22 de febrero de 2010. 
 
Que don Fernando de la Maza Arellano, en representación de  INDUSTRIAL & ESPIRAL 
CHILE  LTDA., siendo a la vez contacto administrativo, domiciliado en Francisco Noguera 
Nº 217 oficina 30, Providencia, Santiago, solicitó con fecha 18 de Junio de 2009, el nombre 
del dominio “spirit.cl” y a su vez, los señores INGENIERÍA DE COMBUSTIÓN BOSCA 
CHILE S.A., cuyo contacto administrativo es don Rafael Covarrubias Porzio,  todos 
domiciliados en Avenida El Golf  Nº 40, piso 13, Las Condes, Santiago, solicitaron con 
fecha  08 de Julio de 2009, el mismo nombre de dominio “spirit.cl”; 
Que mediante Oficio OF 11366, de NIC Chile, de fecha 08 de Septiembre de 2009, se 
designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre 
de dominio “spirit.cl”; 
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las 
partes, según resolución de fecha 14 de Septiembre de 2009, que rola en autos, mediante 
carta certificada a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a 
celebrarse el día 28 de Septiembre de 2009, a las 11:00 horas, en el despacho de esta Juez 
Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, 
Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a 
NIC Chile vía e-mail, según rola en autos;  
Que con fecha 28 de Septiembre de 2009, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con 
la asistencia de don Fernando de la Maza Arellano, en representación de Industrial & 
Espiral Chile  Ltda., y de don Antonio Varas Braun, en representación de Ingeniería de 
Combustión Bosca Chile S.A. 
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el articulo 8, Inciso 
3º, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y arbitraje, este Tribunal  Arbitral fijó el 
procedimiento a seguir  y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se 
levantó acta, dándose por notificadas personalmente ambas partes. 
Que con fecha 09 de octubre de 2009,  comparece don Fernando de la  Maza Arellano, en 
representación de  Industrial & Espiral Chile  Ltda, presentando las argumentaciones que 
sustentan sus pretensiones en los siguientes términos: Que Industrial & Comercial Espiral 
Chile Limitada comercializa Máquinas de Ejercicio marca SPIRIT, importadas desde 
Taiwán, Bombas para Agua y Componentes para Plantas de Tratamiento de Aguas 
Servidas, importados desde Estados Unidos. Dado que no existe relación entre las 
Máquinas de Ejercicio y Bombas/Plantas de Tratamiento para Aguas servidas se 
propusieron separar los negocios, siendo entonces Espiral Chile, quien maneje el rubro de 
las Bombas/Plantas de Tratamiento y creando una unidad separada para las Máquinas de 
Ejercicio, que formaría Spirit Chile. Como Inicio de dicha estrategia solicitan el dominio 
spirit.cl, para separar inmediatamente el sitio web, del que también se encuentra en proceso 
de registro de marca y etiqueta. El trabajo que han realizado en el desarrollo de SPIRIT y la 
importancia de ella se desprende de la información presentada en sitio web 
www.espiralchile.cl, división Health & Fitness y en los siguientes documentos que 
incluyen: Catálogo Máquinas para Ejercicio Spirit; Dos Avisos publicitarios aparecidos en 
Revista Vivienda y Decoración de El Mercurio; Aviso publicado en Páginas Amarillas 
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2009/2010 de Publiguías; Portada de la Carpeta con detalle de productos, manuales que se 
ha entregado en Inmobiliarias y Constructoras; Papelería Guías de Despacho, Facturas, 
Cotizaciones, Listas de Precios, Manuales de Usuario.  
Que con fecha 13 de octubre de 2009 comparece don Rafael Covarrubias Porzio, en 
representación de Ingeniería de Combustión Bosca Chile S.A., quien alega mejor derecho 
sobre nombre de dominio en disputa,  solicita se desestime la solicitud de los señores  
Industrial & Comercial Espiral Chile Limitada; y  en definitiva se adjudique el dominio 
“Spirit”  a sus mandantes Ingeniería de Combustión Bosca Chile S A, basado en los 
siguientes argumentos: su mandante tiene derechos legítimos sobre el nombre del dominio, 
pues  es una importante empresa chilena dedicada principalmente a la producción y 
comercialización de calefactores a leña. Sus representados son titulares de la marca 
“SPIRIT”, que es además un modelo de calefactor a leña, que sintetiza las características de 
tecnología e innovación que les caracterizan. Ellos hacen uso de su marca “SPIRIT”, 
mediante la comercialización de sus productos en numerosas ciudades de Chile y el 
extranjero. El demandado, no es titular de registro alguno para la marca “SPIRIT”. Que la 
utilización del nombre de dominio “spirit.cl”, por parte del otro solicitante sería contraria al 
principio de la buena fe y la ética mercantil, toda vez que el demandado no tiene alguna 
licencia otorgada por el demandante, ni ha sido autorizado de alguna otra forma para que 
haga uso de la marca registrada del demandante “SPIRIT”. De otorgarse el nombre de 
dominio “spirit.cl”, al primer solicitante se confundirá a los consumidores quienes se verán 
atraídos por la fama y notoriedad de la marca “SPIRIT”, lo que producirá un perjuicio a los 
negocios de sus representados, además de un perjuicio general al correcto funcionamiento 
de Internet. Que si se le otorga el nombre de dominio “spirit.cl”, al primer solicitante, éste o 
su sucesor en el dominio del mismo, podrían utilizar el nombre de dominio para perturbar o 
afectar los negocios de sus representados y causar una probable confusión en los 
consumidores. De hecho, el uso del nombre de dominio “spirit.cl” por cualquier otra 
compañía, su venta o autorización de uso podría perturbar y perjudicar su negocio y le 
permitiría obtener valiosa información respecto de la marca del demandante a través de 
Internet mediante el empleo de sistemas de registro de información tales como “cookies” u 
otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de Internet. 
Que por lo anterior demuestra que el primer solicitante carece de todo derecho legítimo 
respecto del nombre de dominio “spirit.cl”. Manifiesta que su mandante es titular de  
derechos sobre la  marca SPIRIT, Registro Nº 828590, de 26 de septiembre de 2008, para 
productos de la clase 11. En el derecho cita los Artículos 14, 20 y 22  del Reglamento para 
el Funcionamiento de Nombres de Dominio de NIC CHILE. Menciona además que  no 
cabe en autos la aplicación del principio first come, first served; puesto que: sus 
representados cuentan con sólidos derechos marcarios sobre la expresión “SPIRIT”, con los 
que no cuenta el primer solicitante. Que sus mandantes hacen actualmente uso activo de la 
marca “SPIRIT”, siendo de especial importancia para ellos; y que el conocimiento de la 
marca “SPIRIT”, por parte de los consumidores abarca un gran ámbito del territorio 
nacional, y aún del extranjero, donde los distintos tipos de calefactores comercializados por 
sus representados son ampliamente conocidos. Invoca, además,  resoluciones de la OMPI, 
en donde se establece que el registro de un nombre de dominio de una marca famosa 
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constituye mala fe por parte de su titular, cita, a modo de ejemplo  la resolución de los 
siguientes casos: caso n° D2000-0003, Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows”; 
caso n° D2000-0021, Ingersoll-Rand v. Frank Gully, d/b/a Advcomren; caso n° D2000-
0055; Compaq Computer Corp v. Boris Beric; caso n° D2000-0007 Alcoholic Anonymous 
World Services, Inc., v. Lauren Raymond; caso n° D200-0086; Sanrio Co. Ltd. and Sanrio, 
Inc. v. Lau; caso n° D2000-0172 Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau; caso 
n° D2000-0242 CBS Broadcasting Inc v. Edward Enterprises; caso n° D2000-0011 Ronson 
Plc v. Unimetal Sanayi ve Tic.A.S; caso n° D 2000-0018; Banco Español de Crédito, S.A. 
v. Miguel Duharte Perry Vidal Taveira; caso n° D2000-0035; J.P. Morgan v. Resource 
Marketing; caso n° D2000-0053; Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra; caso n° D2000-
0325; Kabushiki Kaisha Toshiba v Shan Computers;  caso n° DNU2000-002; Christies Inc. 
v. Ola Ljungberg; caso n° D2000-0802; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota 
Motor Corporation. v. S&S Enterprises Ltd.; caso n° D2000-0928; Yahoo!, Inc. v. Cupcake 
Patrol and John Zuccarini ; caso n° D2000-0819; Canon U.S.A. Inc., Astro Business 
Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. v. Richard Sims.; caso nº D2001-0519 
Netscape Communications Corp. v. Baltic Consultants Limited; caso nº D2001-1051 
America Online v. M. Mike.; caso nº D2002-0010 Intel Corporation v. OX90.; caso nº 
D2002-0363 Dell Computer Corporation v. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life. 
caso nº D-2002-0779 AltaVista Company v. Dotsan.; caso nº D-2003-0774 Amazon.com v. 
Kim Yoon-Jo.;  caso nº D2004-0109 Microsoft Corporation v. Troy C. Montalvo; caso nº 
D2004-0186 Microsoft Corporation v. Charilaos Chrisochoou Komotini; caso nº D2004-
00232 Microsoft Corporation v. ·3D Roulette. Finalmente, cita jurisprudencia emanada del 
procedimiento de mediación y arbitraje de NIC Chile: Fallos de arbitraje de los siguientes 
nombres del dominio “a3dparis.cl” , “citifondosmutuos.cl”, “jumbomás.cl” , “i-
estrategia.cl,  “metroclub.cl”,  “elpinguino.cl” , “lamayor.cl” , “consorcionet.cl”, 
“fiat600parts.cl” . Cita también artículo 6-bis del Convenio General de la Unión de París, 
del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, 
todos ellos aplicables en Chile, respecto a la especial protección de que gozan las marcas 
notorias. Como fundamento de sus argumentaciones acompaña los siguientes documentos: 
Impresión de la página web www.inapi.cl,   que da cuenta de registro de marca SPIRIT, 
denominación, Registro Nº 828590, de 26 de septiembre de 2008, para productos de la 
clase 11, a nombre de su representada,  impreso con fecha 13 de octubre de 2009; 
Impresiones de la página web www.bosca.cl, realizadas con fecha 13 de octubre de 2009.  

Que a ambas partes se le confirió traslado de las argumentaciones presentadas por una y 
otra.  
Que haciendo uso del mencionado traslado Ingeniería de Combustión Bosca Chile S.A., 
manifiesta: los primeros solicitantes fundamentan su pretensión sobre el nombre de 
dominio “spirit.cl” en el hecho de ser comercializadores de máquinas de ejercicio para la 
marca SPIRIT. Que en los documentos acompañados por la contraparte destaca un folleto 
promocional hecho por los Sres. Espiral Chile S.A. en que aparece la marca “SPIRIT” y 
junto a ella las letras TM. Siglas que dan a entender que la marca “SPIRIT” estaría 
registrada en Chile, cosa que no es efectiva, según  información proporcionada en la Base 
de Datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de 
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Economía Fomento y Reconstrucción. Que en consecuencia,  el público consumidor se ve 
tentado a pensar que SPIRT (TM) es una marca registrada en Chile por su contraparte, 
Industrial & Espiral Chile  Ltda.; encuadrando este accionar en una infracción marcaria 
consagrada en el artículo 28 letra e) de la Ley 19.039. Enfatiza que, para efectos de esta 
causa, cabe tener presente que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones, ya 
que sus mandantes los Sres. INGENIERIA DE COMBUSTION BOSCA CHILE S.A. sí 
son titulares del registro de marca Nº 828.590 “SPIRIT”, clase 11, y hacen uso activo de 
ésta.  
Que con fecha 11 de noviembre de 2009, se recibe la causa a prueba por el término de 5 
días y se fija como punto de prueba: acredítese la existencia y hechos que constituyen el  
derecho alegado.  
Que con fecha 16 de noviembre de 2009  Ingeniería de Combustión Bosca Chile S.A., 
acompaña en parte de prueba los siguientes documentos: Catálogo de Productos marca 
BOSCA línea 2005, donde se destaca el modelo de calefactor marca “SPIRIT”; Catálogo de 
Productos marca BOSCA línea 2006, donde se destaca el modelo de calefactor marca 
“SPIRIT”;  Catálogo de Productos “Colección Pellet”  2009, donde se destaca el modelo de 
calefactor  “SPIRIT”; Catálogo Titulado ¿No es el modelo para tu casa? Tenemos 31 más, 
donde se destaca el modelo de calefactor “SPIRIT”.;Catálogo titulado BOSCA HI FIRE, 
donde se destaca el modelo de calefactor “SPIRIT”; Catálogo titulado BOSCA LA UNICA 
BOSCA, donde se destaca el modelo “SPIRIT” y reitera los documentos ya acompañados 
al presentar sus argumentaciones.  
Que con fecha 18 de noviembre de 2009  comparece  Industrial & Espiral Chile  Ltda., 
acompañando en parte de prueba, los siguientes documentos: Catálogo de Máquinas para 
Ejercicios marca Spirit; orden de compra Nº 4 del 17 de abril de 2008, por 2.000 catálogos 
Spirit; Copia Factura Nº 427, de fecha 05 de mayo de 2008, emitida por Oregón Impresores 
Ltda.; Aviso representativo de una parte de campaña publicitaria  (5 avisos) realizada en 
Revista Vivienda y Decoración de El Mercurio, de fecha 13 de diciembre de 2008; Copia 
Factura Nº 10491599, de fecha  07de enero de 2009, emitida por Empresa El Mercurio 
Sociedad Anónima Periodística; Aviso representativo de una parte de campaña publicitaria  
(5 avisos), realizada en Revista Vivienda y Decoración de El Mercurio,  de fecha 18 de 
abril de 2009;  Copia Factura Nº 10536126, de fecha  08 de abril de 2009 emitida por 
Empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística; Aviso publicitario en Páginas 
Amarillas 2009-2010; Copia  Factura electrónica  Nº  734161, de fecha 07 de septiembre de 
2009, emitida por  Publiguías Yell Chile S.A ;  Copia  Factura electrónica Nº  749650 de 
fecha 05 de octubre de 2009,  emitida por Publiguías Yell Chile S.A.;  Tres  portadas de 
manuales de uso de distintas máquinas de ejercicios (Trotadoras, Elípticas, Bicicletas), 
marca  Spirit Papelería usada diariamente por la compañía: guía de despacho, factura, 
cotización en los cuales aparece el logo de la marca Spirit; Fotografía de máquina trotadora 
en la que se destaca la marca Spirit; Factura Nº 08C01057, de fecha 04 de febrero de 2008, 
emitida por Comercial Invoice de fecha 04 de febrero de 2008; Muestra de cinco 
fotografías representativas de instalaciones de máquinas de ejercicios en diferentes 
gimnasios de hoteles, edificios e instituciones como son: Hotel Neruda, Avda. Pedro de 
Valdivia Nº 164, Providencia; Edificio Buonarroti - Hermanos Cabot Nº 6729, Las Condes; 
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Edificio Florencia, Florencia Nº 1182, San Miguel; Edificio Campanario, Avda. Condell Nº 
650, Providencia; Edificio Atalaya, Avda. José Domingo Cañas Nº 705, Ñuñoa; Copia 
impresa de tres páginas del sitio Web de Espiral Chile, que muestran modelos de trotadoras 
elípticas y bicicletas destacando Spirit; Copia de la imagen “Home Page” del sitio Web en 
Estados Unidos, http://spiritfitnes.com  de las máquinas de ejercicios Spirit;  Portada 
catálogo Productos para Ejercicios Spirit usado en Taiwan y disponible en sitio Web de la 
Compañía de Taiwán, http://www.dyaco.com .  
 Que con fecha 01 de diciembre de 2009, este Tribunal Arbitral cita a las partes a oír 
sentencia;    
Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios 
arbitrales.  
 

TE�IE�DO PRESE�TE 

 
1.- Que consta en autos que los señores Industrial & Comercial Espiral Chile Limitada  
tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos 
autos, en forma previa a los señores  Ingeniería de Combustión Bosca Chile S.A.; 
2.- Que de los antecedentes que el primer solicitante ha acompañado y no objetados, consta 
que importa desde China,  desde febrero del año 2008,  máquinas para hacer ejercicios, con 
la marca SPIRIT y respecto de los que tiene numerosos catálogos para su comercialización 
en el país;  
3.- Que lo anterior, en opinión de este Tribunal denota un interés legítimo al dominio en 
cuestión en autos;  
4.- Que el uso de la sigla TM, con  la marca “SPIRIT “ para comercializar y mostrar los 
productos  en Chile,  y no la sigla “MR”, que establece la legislación de marcas en Chile, 
denota, en opinión de este sentenciador, el eventual hecho de estar registrada la marca en el 
extranjero;  
5.- Que el segundo solicitante, ha acompañado antecedentes, no objetados que dan cuenta 
que tiene registrada en Chile, desde agosto del 2008,  la marca “spirit”, para distinguir 
productos de la clase 11, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de Marcas, y que la usa para distinguir un modelo de calefactor a leña, respecto de 
la que también realiza amplia publicidad;   
6.- Que es dable en la especie hacer presente que a  este sentenciador le corresponde, 
resolver el conflicto entre las partes de este juicio, y, no la relación de estos con terceros, 
respecto de lo que rige plenamente lo establecido en el artículo 14, Inciso 1º de la 
Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que 
declara que, será de exclusiva responsabilidad del solicitante que su inscripción no 
contraríe, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la 
ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros; 
7.- Que el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de 
Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter  de “arbitrador”, de los 
árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en 
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consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver 
de acuerdo a lo que su prudencia y equidad  le dictaren; 
8.- Que, además, corresponde precisar  que atendida la naturaleza y características propias 
del sistema de  nombres de dominios, en este caso  no son aplicables  las normas sobre 
marcas comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del principio de 
especialidad;  
9.- Que, asimismo, para la resolución de un conflicto de esta naturaleza corresponde 
también determinar la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión, la 
que en la especie, es una  expresión que existe en idioma inglés, y que no es creación 
intelectual de las partes en conflicto, si una  expresión preexistente;   
10.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las 
partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario,  cualquier 
persona puede hacer uso de ellas,  respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico 
en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser 
aplicadas en actividades comerciales;   
11.- Lo anterior se ve corroborado por el hecho que revisado por este Tribunal el registro 
que mantiene NIC Chile, de las asignaciones de dominios en el país, se puede constatar que 
existen numerosos dominios asignados a personas diferentes del demandante y demandado 
en autos, que incluyen la expresión en conflicto, en su traducción al castellano, y además, 
se encuentra asignado a nombre de un tercero el dominio “medusaspirit”;     
12.- Que, además, según lo expuesto por las partes y los antecedentes que rolan en autos la  
oferta de productos y servicios que una y otra realiza, se refieren a áreas de actividades 
absolutamente diferentes, como es, las máquinas para hacer ejercicios en un caso y los 
productos para calefaccionar en el otro;  
13.-Que  en el sistema de dominio, dada su naturaleza un nombre del dominio puede ser 
asignado sólo a una persona y, en consecuencia, basta la agregación o sustitución a una 
expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, para establecer 
diferencias y permitir la coexistencia de asignaciones de dominios;  
14.- Que lo anterior,  denota que la asignación del dominio al primer solicitante no 
impedirá la presencia comercial del segundo en Internet para la comercialización de sus 
productos;   
15.-  Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte 
del segundo solicitante un derecho sobre el nombre de dominio en disputa que prevalezca 
sobre el interés del primer solicitante.  
16.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.  
 
Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de 
Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, 
artículo 8, inciso 4, se resuelve: Asígnese el nombre del dominio “spirit.cl”, al primer 
solicitante señores Industrial & Comercial Espiral Chile Limitada. 
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Que vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula 4 letra e) del Acta de Fijación de 
Procedimiento, se resuelve: esta sentencia definitiva se entenderá notificada al tercer  día 
hábil desde la fecha de recepción por la Oficina de Correos. 
 
Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC 
Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, don Héctor 
Bertolotto V. y doña Daniela Zamorano M., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile. 
 
 
 
 
      
        
 Héctor Bertolotto V.      Jacqueline Abarza T. 
          Testigo             Juez Árbitro  
      
     . 
 
 
 
 
   Daniela Zamorano M. 
           Testigo 
 
 
 


