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 SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL 

POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

    blackberryshop.cl     

 

Santiago, martes tres de enero de dos mil doce.- 

VISTOS: 

Con fecha 2 de junio de dos mil once, don Amit Presser, con domicilio en 

Camino El Alba Nº 11969, local 109, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó la 

inscripción del nombre de dominio “blackberryshop.cl” ante NIC Chile.  

Posteriormente, con fecha 15 de junio de dos mil once Research In Motion 

Limited, domiciliada en 295 Phillip Street, Waterloo, Notario, Canadá, 

representada por Claro Y Compañía, domiciliado en Av. Apoquindo 3721, Piso 

13º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo 

nombre de dominio “blackberryshop.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo 

establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 

1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del 

Dominio CL”. 

Mediante oficio de Nic Chile Nº 14998 de 20 de Septiembre de 2011 se 

designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido 

nombre de dominio.  

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las 

partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. 

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las 

partes mediante carta certificada y a Nic Chile. 

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar 

su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales 
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según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o 

de fijación del procedimiento señalada, sólo la segunda solicitante, según consta 

en autos. 

 En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 

sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el 

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el 

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.  

 Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, 

reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos. 

 A fs.23, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en 

definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el 

segundo solicitante cumplió dentro de plazo la obligación de pagar los honorarios 

de este Juez Árbitro. 

 A fs.28, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus 

respectivos descargos. 

 A fs.29, En rebeldía de las partes de evacuar el traslado conferido a fs. 28, 

se recibió la causa a prueba y se fijó como punto de prueba “Existencia y hechos 

que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio 

blackberryshop.cl”. 

 A fs. 34, se citó a las partes a oír sentencia.  

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que con fecha 2 de junio de dos mil once, don Amit Presser, 

solicitó la inscripción del nombre de dominio “blackberryshop.cl” ante NIC Chile. 

Que posteriormente, con fecha 15 de junio de dos mil once Research In Motion 
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Limited, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio 

“blackberryshop.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el 

“Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la 

“Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio 

CL”. 

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar 

su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales 

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la 

audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, según consta 

en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 

1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el 

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el 

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.  

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del 

segundo solicitante, en el período de discusión hizo valer sus derechos y defensas 

y al respecto expresa que deduce demanda arbitral con el fin de acreditar su mejor 

derecho sobre la expresión BLACKEBERRY SHOP, ya que sería el creador y 

legítimo titular de la marca BLACKBERRY, registrada en Chile y en el extranjero 

con evidente notoriedad. 

Agrega que sería una compañía canadiense fabricante de dispositivos 

inalámbricos más conocida como el fabricante del dispositivo de comunicación de 

mano BLACKBERRY y que sería mundialmente conocido por el desarrollo de 

aparatos y dispositivos de comunicación inalámbrica, específicamente del 

equipamiento de telefonía y mensajería inalámbrica que se distribuye bajo la 

marca BLACKBERRY. 

Expresa además, que BLACKBERRY sería la marca que más habría ganado 
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presencia en el mercado de las comunicaciones durante los últimos años, siendo 

la mensajería inalámbrica un evidente fenómeno social y comunicacional del 

último tiempo, y que  lideraría este mercado, en forma evidente y notoria, a través 

de su producto BLACKBERRY.  

Señala que tendría su sede en Waterloo, Ontario, además de oficinas en 

Norteamérica, Europa y la región de Asia y el Pacífico y que un simple barrido en 

www.google.com de la palabra BLACKBERRY arrojaría nada menos que 

177.000.000 menciones.  

Afirma, que el crecimiento del producto BLACKBERRY en Chile sería notable. Que 

con su natural competidor, el IPhone de Apple, han revolucionado las 

comunicaciones a nivel de ejecutivos de empresas, comenzando ya a extenderse 

su popularidad entre emprendedores, funcionarios públicos, estudiantes y hasta 

dueñas de casa. Agrega que se espera que a través de este tipo de aparato 

multimedia, el acceso a internet alcance a un mayor porcentaje de la población: 

los planes de conectividad y el aparato son mucho más económicos que un 

computador personal, y a través de ellos no sólo se accede a telefonía móvil y 

mensajería instantánea sino también a Internet. 

Que la fuerte acogida del público a los productos BLACKBERRY que 

comercializaría, habría dado origen a una verdadera lluvia de piratería y fraude en 

perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual, tanto en Chile como en el 

extranjero y que esta situación la habría obligado a intervenir en innumerables 

instancias judiciales para defender sus derechos, lo que le provocaría un 

menoscabo económico importante. 

Por otra parte expresa que sería titular de muchísimos registros de la marca 

Blackberry en el mundo entero, lo cual ofrece probar en la instancia procesal que 

corresponda. 

Que en el caso particular de Chile, sería titular de dicha marca en las clases 9, 38, 
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41, 42 y que además sería titular de múltiples registros para marcas compuestas 

como BLACKBERRY BOLD (834914, 853352, 853351, 853350, 853349, 834909 y 

853386), BLACKBERRY CURVE (833282, 816886, 816885, 816884, 816883, 

816881, 816882, 816879, 816878, 824129, 811816 y 811815), BLACKBERRY 

STORM (854199, 854198, 854197, 854196, 854195, 854194, 854193 y 854192), 

BLACKBERRY UNITE (825416 y 825415), BLACKBERRY PEARL (790808 y 

790807), BLACKBERRY APP WORLD (885811, 885812, 885813, 885814, 

885815, 885816, 895995, 887096, 887097887098, 887099887100, 887101, 

894368, 884923 y 885817), BLACKBERRY TORCH (932736, 922831 y 932738), 

BLACKBERRY TRAFFIC (932770, 928513 y 932769) y BLACKBERRY PROTECT 

(928539 y 928540). 

Agrega que al respecto, se podría afirmar que se trata de una marca cuya 

existencia no podría desconocerse, y respecto de la cual emanarían derechos que 

deben respetarse y estrictamente cautelarse.  

Expresa respecto de la solicitud de autos, que se trataría de una evidente 

usurpación de marca ajena la existencia de una página web que se llamara 

blackberryshop.cl, por lo que tomó la decisión de impugnar la asignación del 

presente nombre de  dominio. Que respecto de la expresión “shop” incluida en el 

nombre solicitado, se trataría de una expresión de uso común en idioma inglés 

que significa “tienda o almacén” y que en general se asociaría a “puntos de venta”. 

En atención a ello, resultaría evidente que el mero hecho de acompañar dicha 

expresión a su marca BLACKBERRY, no constituiría un elemento diferenciador 

válido. 

Que en consideración a lo señalado, afirma que la expresión 

“BLACKBERRYSHOP” apuntaría a su giro (“la tienda de BLACKBERRY”) y no 

otorgaría distintividad alguna al nombre de dominio solicitado, sino que más bien 

confirmaría que estamos ante un intento de usurpación.  
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Arguye también, que respecto de sus pretensiones, debería considerase como 

normativa básica y rectora el artículo 14 contenido en el llamado Reglamento de 

NIC Chile, con lo cual se sentarían las bases sobre las cuales se deben resolver 

las pugnas de solicitudes de nombres de dominio, toda vez que se enumeran 

claramente cuáles son los requisitos de una solicitud de nombre de dominio válida 

y que en el presente caso, la solicitud del primer solicitante no cumpliría con 

ninguno de los supuestos que establece el reglamento ya que pretendería 

aprovecharse de una marca ajena –mundialmente registrada, notoria y reputada- 

en su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilícito que tal acto 

conllevaría, todo sin perjuicio del evidente menoscabo a la debida transparencia 

de los mercados, pues con tal expresión se induce a error a los consumidores y 

que la solicitud de “blackberryshop.cl” efectivamente afectaría derechos 

válidamente adquiridos por mi representado, pues pretendería apropiarse de la 

expresión BLACKBERRY que es su marca, registrada tanto en Chile como en el 

extranjero. 

Que sería un hecho indesmentible que el primer solicitante habría intentado con su 

solicitud de nombre de dominio, apoderarse de su marca creada y desarrollada, 

precisamente en el momento en que dicha expresión alcanzaría su mayor fama y 

divulgación, y que no habría sido producto de la casualidad o el acaso, sino más 

bien de la intención de apropiarse de derechos ajenos, violentando el debido 

orden de las cosas, voluntad que viene en repudiar, solicitando se sancione al 

primer solicitante en forma ejemplificadora, condenándolo al pago de las costas de 

este juicio y agrega al respecto que el sistema impuesto por el Reglamento para la 

Asignación de Nombres de Dominio .CL dejaría a los titulares de marcas 

expuestos a acciones temerarias por parte de terceros que desean apropiarse de 

sus marcas en el ámbito de Internet, lo que obligaría a los titulares de marcas a 

correr con todo el peso de los honorarios arbítrales y del juicio arbitral mismo y 
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que el primer solicitante suele no comparecer ante el tribunal siquiera, como 

ocurrió en este caso, e incentivando en la práctica la piratería y la apropiación 

indebida de marcas comerciales mediante las solicitudes de nombre de dominio. 

Por lo que solicita se condene en costas al primer solicitante, tener presente las 

argumentaciones expuestas, y asignándole en forma definitiva dicho nombre de 

dominio. 

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante Research In Motion Limited, 

rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en 

forma legal y sin objeción de contrario:  1) Impresión simple, desde la página web 

del INAPI, de los registros 876446, 876447, 745259, 751847, 752152, 745258, 

751846, 752151, 883478, 883479, 883480 y 914984 de la marca BLACKBERRY. 

2) Listado que detalla las inscripciones de la marca BLACKBERRY en el mundo. 

3) Copia de Certificado de Registro No. 1248335  de la marca BLACKBERRY, de 

fecha 14 de abril de 2002, otorgado por la Oficina de Armonización del Mercado 

Interno, de la Comunidad Europea. Este registro de marca tiene vigencia en los 

siguientes países de la Comunidad: España, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, 

,Holanda, Finlandia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, 

Estonia, Gracias, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, 

Portugal, República Checa, Suecia y Rumania. 4) Copia de Certificado de Registro 

No. 3180445  de la marca BLACKBERRY, de fecha 3 de enero de 2005, otorgado 

por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, de la Comunidad Europea. 

Este registro de marca tiene vigencia en los siguientes países de la Comunidad: 

España, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, , Holanda, Finlandia, Reino Unido, 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Gracias, Hungría, Irlanda, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia 

y Rumania. 5) Copias de Certificado de la marca BLACKBERRY, otorgado en 

Costa Rica, Canadá, Afganistán Bahréin, Albania, Botswana, Pakistán, Egipto, El 
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Salvador, Honduras, Laos, Madagascar, Malawi, Mongolia, Montenegro, 

Montserrat, Camboya, Arabia Saudita, Seychelles, Surinam, Túnez, Emiratos 

Árabes Unidos, Ucrania, Estados Unidos de América, Zambia, Venezuela 6) 

Impresión de página web Answers.com, donde se da cuenta de lo que se entiende 

por “world”. 7) Fotocopia simple del Diccionario Inglés-Español Simon & Schuster’s 

reflejando el significado en español de la palabra “shop”. 8) Impresiones de 

artículos de prensa y catálogos nacionales del producto BLACKBERRY. 

CUARTO: Que consta de la prueba rendida por la segunda solicitante, que tiene 

registrada a su nombre la marca comercial “Blackberry” en el extranjero y en Chile, 

con anterioridad a la fecha de presentación de la primera solicitud de autos.  

QUINTO: Que además, la denominación “Blackberry” de acuerdo a la 

documentación acompañada y es un hecho conocido mundialmente, que se 

identifica plenamente y es asociada por los usuarios con el nombre de propiedad 

de la empresa del segundo solicitante y con uno de sus productos más conocido, 

que corresponde a un dispositivos de comunicación inalámbrica de mano.  

SEXTO: Que consta igualmente de la documentación allegada a los autos, que 

tiene protegida su marca comercial para  distinguir principalmente entre otros, 

productos de la clase 9, 38, 41 y 42 y en segundo lugar su uso se produjo con 

anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de 

dominio de autos por parte de la primera solicitante.  

SÉPTIMO: Que de la prueba rendida se colige y además es un hecho público y 

notorio, que la marca “Blackberry”, es una marca famosa mundialmente, ya sea 

por su conocimiento por el público consumidor, ya sea por el gran número de 

países donde se encuentra registrada, y por lo mismo, por el grado de 

conocimiento de su producto “Blackberry”, y por lo mismo el primer solicitante no 

pudo menos que saber de su existencia, siendo el agregado de la palabra “shop”, 

insuficiente para darle otra interpretación que no sea “la tienda de blackberry”, no 
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dejando de parecer de un origen empresarial distinto al del segundo solicitante. 

OCTAVO: Que de lo anterior se colige, que si bien en esta clase de juicios no se 

aplican las normas sobre propiedad industrial, a) “Blackberry”, es una marca 

famosa, con todo lo que ello significa, según lo expresado en los considerandos 

precedentes; b) que el nombre de dominio solicitado no puede traducirse e 

interpretarse de otra forma que no sea “la tienda de blackberry” y c) a mayor 

abundamiento, el número 14 del Reglamento de Nic Chile, establece que será de 

responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas 

vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la 

ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, 

cuyo es el caso, ya que la existencia del dominio en disputa a nombre de un 

tercero distinto al segundo solicitante, vulneraría sus derechos que tiene sobre su 

marca famosa e inducirá a error o engaño respecto del origen empresarial del 

mismo. 

NOVENO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el 

principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”,  ya 

que lo afirmado precedentemente, afecta la validez y prioridad de la primera 

solicitud de autos, y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en 

conflicto por parte de la segundo solicitante “In Motion Limited”, toda vez que 

logran formar en este árbitro arbitrador una convicción en tal sentido. 

DÉCIMO: Que en cuanto a condenar en costas al primer solicitante, no hay mérito 

para ello, ya que tal como lo afirma el segundo solicitante, el sistema de 

solicitudes de nombres de dominio “.CL”, se lo permite, sin perjuicio del Art. 14 de 

dicha Reglamentación y además no fue acreditada en autos mala fe en el primer 

solicitante. Por lo que dicha petición será desestimada.   

DÉCIMOPRIMERO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha 

llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor 
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derecho sobre el nombre de dominio en disputa “blackberryshop.cl” 

 

 POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL 

y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código 

Orgánico de Tribunales,  

 

SE RESUELVE: 

I.- Que se asigna el nombre de dominio “blackberryshop.cl” al segundo solicitante 

esto es a Research In Motion Limited.  

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “blackberryshop.cl” del 

primer solicitante don Amit Presser. 

III.- Cada parte pagará sus costas. 

 Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile 

en su oportunidad, por correo electrónico. 

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Chile. 

 

 

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. 

AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA  

ADRIANA FREDES TOLEDO.-   

Rol 50 - 2011. 


