Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio localizatublackberry.cl
Oficio OF13290

VISTOS:

1.

Que con fecha 2 de agosto de 2010, don SEBASTIAN RAIMUNDO LOPEZ
ALARCON solicita la inscripcion del nombre de dominio localizatublackberry.cl.
Posteriormente, con fecha 17 de agosto de 2010, RESEARCH IN MOTION
LIMITED, representado en calidad de contacto administrativo por dofia MARIA
PAULINA BARDON CALVO, solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio
localizatublackberry.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF13290, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 10 de diciembre de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliacién o de fijacién de procedimiento para el dia 20
de diciembre de 2010, a las 11:30 horas, en Maélaga 232-E, Comuna de Las
Condes, Santiago, siendo dicha aceptacién notificada a las partes por correo
electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 20 de diciembre de 2010, se efectla el comparendo fijado para ese
dia al que soélo asiste dofia CLAUDIA ANDREA QUILODRAN CORTES, quien
exhibe personeria para representar al Segundo Solicitante, RESEARCH IN MOTION
LIMITED y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios
provisionales por el arbitro;

Que con fecha 23 de diciembre de 2010, el Segundo Solicitante, RESEARCH IN
MOTION LIMITED, consignd el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

Que con fecha 10 de marzo de 2011, dofia MARIA PAULINA BARDON CALVO, en
representacion del Segundo Solicitante, RESEARCH IN MOTION LIMITED,
presenta escrito de asignacion del dominio localizatublackberry.cl, argumentando
que es una compania canadiense fabricante de dispositivos inaldmbricos, mas
conocida como el fabricante del dispositivo de comunicacibn de mano
“BLACKBERRY” y se dedica al desarrollo de aparatos y dispositivos de
comunicacion inaldmbrica, especificamente del equipamiento de telefonia y
mensajeria inaldmbrica que se distribuye bajo la marca “BLACKBERRY”. Este
signo es probablemente la marca que mas ha ganado presencia en el mercado de
las comunicaciones durante los ultimos afnos, siendo la mensajeria inalambrica un
evidente fendmeno social y comunicacional del dltimo tiempo, liderando en este
mercado, en forma evidente y notoria, RESEARCH IN MOTION LIMITED, a través
de su producto “BLACKBERRY”.

RESEARCH IN MOTION LIMITED tiene su sede en Waterloo, Ontario, ademas de
oficinas en Norteamérica, Europa y la regién de Asia y el Pacifico. Antes de la
fabricacion de los dispositivos “BLACKBERRY”, RESEARCH IN MOTION LIMITED



trabaj6 con la empresa RAM Mobile Data y con Ericsson para desarrollar una red de
datos inalambrica llamada Mobitex, con caracteristicas como paginacion dual y
sistema inalambrico de correo electrénico. Algo fundamental en este desarrollo fue
la liberacién del paginador de datos Interactive Pager 950, cuyo lanzamiento se hizo
en agosto del afo 2000. Con el tamafno de una barra de jabon, este dispositivo
competiria con Skytel desarrollado por Motorola y que era también un sistema de
datos dual o de doble via, al igual que el producto de RESEARCH IN MOTION
LIMITED.

RESEARCH IN MOTION LIMITED en sus inicios, como empresa de investigacion y
fabricacion de dispositivos comunicaciones, se remonta a 1995, afo en el que la
empresa recibe financiamiento por 5.000.000 de Doélares Canadienses de parte de
diferentes inversionistas canadienses. Desde entonces, RESEARCH IN MOTION
LIMITED ha actualizado y lanzado al mercado internacional una gran variedad de
dispositivos que se ejecutan sobre redes GSM, CDMA vy recientemente redes
HSDPA, UMTS y EDGE.

El Segundo Solicitante afade que la distribucion y difusion publicitaria de sus
productos se lleva a cabo practicamente en el mundo entero, siendo su fama y
notoriedad algo evidente para todo consumidor. Un simple barrido en google.com
de la palabra “BLACKBERRY” arroja nada menos que 177.000.000 menciones. La
presencia de dispositivos o aparatos como los “BLACKBERRY” en el entorno
corporativo, tales como entre los ejecutivos de empresas, y el uso compulsivo de su
capacidad para el envio y recepcién en tiempo real de correos electrdnicos, ha dado
origen al apodo de "Crackberry”, ya que los usuarios sienten que no pueden vivir sin
éstos. Agrega que el Presidente Obama utiliza una “BLACKBERRY”
habitualmente, a pesar de las estrictas reglas de seguridad de la Casa Blanca.

El Segundo Solicitante sostiene que el crecimiento del producto “BLACKBERRY”
en Chile es notable y junto 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 publicos,
estudiantes y hasta duefias de casa. En este sentido, se espera que a través de
este tipo de aparato multimedia el acceso a Internet alcance a un mayor porcentaje
de la poblacion, puesto que los planes de conectividad y el aparato son mucho mas
econdémicos que un computador personal y, a través de ellos, no sélo se accede a
telefonia mévil y mensajeria instantanea, sino que también a Internet.

El Segundo Solicitante hace presente que la fuerte acogida del publico a los
productos “BLACKBERRY” que comercializa, ha dado origen a una verdadera
lluvia de pirateria y fraude en perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual,
tanto en Chile como en el extranjero. Esta situacién ha obligado a RESEARCH IN
MOTION LIMITED a intervenir en innumerables instancias judiciales para defender
sus derechos, lo que evidentemente le provoca un menoscabo econdmico
importante. En este sentido, es titular de muchisimos registros de la marca
“BLACKBERRY” en el mundo entero, en el caso particular de Chile, es titular de
los siguientes registros:

e “BLACKBERRY”, Registro N° 745.259 para distinguir productos de la clase
9;



e “BLACKBERRY”, Registro N° 751.847 para distinguir servicios de la clase
38;

e “BLACKBERRY”, Registro N° 752.152 para distinguir servicios de las
clases 41y 42;

e “BLACKBERRY”, Registro N°745.258 para distinguir productos de la clase
9;

e “BLACKBERRY”, Registro N° 751.846 para distinguir servicios de la clase
38;

e “BLACKBERRY”, Registro N° 752.151 para distinguir servicios de las
clases 41y 42;

e “BLACKBERRY”, Registro N° 561.657 para distinguir servicios de la clase
38;

e “BLACKBERRY”, Registro N°561.654 para distinguir productos de la clase
9;

e “BLACKBERRY”, Registro N°595.473 para distinguir productos de la clase
9;

e “BLACKBERRY”, Registro N° 570.089 para distinguir servicios de la clase
38;

e “BLACKBERRY”, Registro N° 560.565 para distinguir servicios de la clase
38;

e “BLACKBERRY”, Registro N°560.566 para distinguir productos de la clase
9.

El Segundo Solicitante senala que, ademas de los registros mencionados, existen
multiples registros para marcas compuestas como “BLACKBERRY BOLD”
Registros N°s 834.914, 853.352, 853.351, 853.350, 853.349, 834.909 y 853386,
“BLACKBERRY CURVE” Registros N° 833.282, 816.886, 816.885, 816.884,
816.883, 816.881, 816.882, 816.879, 816.878, 824.129, 811.816 y 811.815,
“BLACKBERRY STORM” Registros N° 854.199, 854.198, 854.197, 854.196,
854.195, 854.194, 854.193 y 854.192, “BLACKBERRY UNITE” Registros N°
825.416 y 825.415, “BLACKBERRY PEARL” Registros N° 790.808 y 790.807,
“BLACKBERRY APP WORLD” Registros N° 885.811, 885.812, 885.813, 885.814,
885.815, 885.816, 895.995, 887.096, 887.097, 887.098, 887.099, 887.100, 887.101,
894.368, 884.923 y 885.817, entre otras solicitudes pendientes para marcas como
“BLACKBERRY TORCH”, “BLACKBERRY TRAFFIC” y “BLACKBERRY
PROTECT”.



El Segundo Solicitante afirma que la existencia de su marca “BLACKBERRY” no
puede desconocerse, y respecto de la cual emanan derechos que deben respetarse
y estrictamente cautelarse. Por tanto, frente a la evidente usurpacién de marca
ajena que significaria la existencia de una pagina Web que se llamara
localizatublackberry.cl, tomé la decisién de impugnar la asignacion del presente
nombre de dominio, de acuerdo a las regulaciones establecidas por NIC Chile.

RESEARCH IN MOTION LIMITED considera que la expresién “LOCALIZA” incluida
en el nombre solicitado, se trata de una expresién de uso comun que no otorga
ninguna distintividad especial al nombre de dominio pedido. Por tanto, a su juicio, no
le cabe duda que la expresion “LOCALIZA TU BLACKBERRY” apunta a su giro y no
otorga distintividad alguna al nombre de dominio solicitado, sino que mas bien
confirma que se esta ante un intento de usurpacion.

El Segundo Solicitante indica que en la resolucion de este conflicto debe
considerase como normativa basica y rectora el articulo 14 contenido en el llamado
Reglamento de NIC Chile, el cual senala textualmente que: “Sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”. En
el presente caso, RESEARCH IN MOTION LIMITED senala que la solicitud del
Primer Solicitante localizatublackberry.cl contraria las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
pues pretende aprovecharse de una marca ajena —mundialmente registrada, notoria
y reputada- en su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilicito que tal
acto conlleva, todo sin perjuicio del evidente menoscabo a la debida transparencia
de los mercados, pues con tal expresién se induce a error a los consumidores. A su
vez, la solicitud de localizatublackberry.cl efectivamente afecta derechos
validamente adquiridos por el Segundo Solicitante, pues pretende apropiarse de la
expresion “BLACKBERRY” que es marca registrada de RESEARCH IN MOTION
LIMITED, en Chile y en el extranjero, y con notoriedad.

El Segundo Solicitante reitera que es un hecho indesmentible que el Primer
Solicitante intenté con su solicitud de nombre de dominio apoderarse de la marca
creada y desarrollada por RESEARCH IN MOTION LIMITED, precisamente en el
momento en que dicha expresion alcanza su mayor fama y divulgacion, lo que no
fue producto de la casualidad o el acaso, sino mas bien de la intencion de
apropiarse de derechos ajenos, violentando el debido orden de las cosas, voluntad
que en esta ocasion RESEARCH IN MOTION LIMITED viene en repudiar,
solicitando se sancione a la contraparte en forma ejemplificadora, condenandolo al
pago de las costas de este juicio.

El Segundo Solicitante hace presente que el sistema impuesto por el Reglamento
para la Asignacion de Nombres de Dominio .CL deja a los titulares de marcas
expuestos a acciones temerarias por parte de terceros que desean apropiarse de
sus marcas en el ambito de Internet, obligando a los titulares de marcas a correr con
todo el peso de los honorarios arbitrales y del juicio arbitral mismo —el Primer
Solicitante suele no comparecer ante el tribunal siquiera, como precisamente ocurrid
en este caso—, e incentivando en la practica la pirateria y la apropiacién indebida de



marcas comerciales mediante las solicitudes de nombre de dominio. Por esta razén,
esta parte solicita que se condene en costas al Primer Solicitante, con el objeto de
poner fin a este circulo vicioso que deja en total impunidad a quien intenta violar
derechos de terceros mediante la solicitud de nombres de dominio;

Que por resolucién de fecha 10 de marzo de 2011, se provee el escrito presentado
con igual fecha por dofia MARIA PAULINA BARDON CALVO, en representacion del
Segundo Solicitante, RESEARCH IN MOTION LIMITED, y se da traslado al Primer
Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo
electrénico;

Que con fecha 28 de marzo de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, lo que es
notificado por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicaciéon de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, Unicamente el Segundo Solicitante, RESEARCH
IN MOTION LIMITED, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus
legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que conforme a los antecedentes allegados a este juicio, RESEARCH IN MOTION
LIMITED ha acreditado ser una empresa canadiense, fundada en 1995, dedicada a
la investigacién y fabricacion de dispositivos comunicaciones, en particular
dispositivos inaldmbricos;

Que el Segundo Solicitante acompafné documentos probatorios en estos autos, los
que no fueron objetados por el Primer Solicitante, y que fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee
legitimos derechos sobre la marca “BLACKBERRY”, tratdndose de un signo
registrado tanto en Chile como en el extranjero para distinguir productos y servicios
de diversas clases;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Que el nombre de dominio solicitado incluye en forma integra la marca comercial
“BLACKBERRY” de propiedad del Segundo Solicitante, la que es utilizada por éste
en su giro ordinario;

Que este sentenciador considera que la calidad de famosa de la marca
“BLACKBERRY” es un hecho notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la
definicion de Piero Calamandrei, como “aquellos hechos el conocimiento de los
cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado circulo social en el
tiempo en que se produce la decision”, por lo que incluso puede prescindirse de
pruebas que establezcan la fama y notoriedad de la marca mencionada;

Que es precisamente RESEARCH IN MOTION LIMITED quien le ha conferido a la
marca “BLACKBERRY” fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional e
internacional;

Que el nombre de dominio en conflicto esta compuesto por las palabras “LOCALIZA
TU BLACKBERRY?”, siendo esta ultima palabra una expresion del idioma inglés que
se traduce como “mora”. No obstante, en el contexto en que se utiliza la palabra
“BLACKBERRY” en el nombre de dominio en conflicto, no puede mas que
concluirse que ella se refiere a los dispositivos inaldmbricos que fabrica y
comercializa el Segundo Solicitante, RESEARCH IN MOTION LIMITED. En efecto,
se debe concluir que el Primer Solicitante conocia perfectamente de la existencia de
RESEARCH IN MOTION LIMITED, de su actividad econémica, y de sus marcas, al
momento de pedir el nombre de dominio de autos;

Que no obstante lo anterior, este arbitro no considera que se den en este caso los
supuestos para que pueda condenarsele en costas al Primer Solicitante, don
SEBASTIAN RAIMUNDO LOPEZ ALARCON;

Que en todo caso, el Primer Solicitante, don SEBASTIAN RAIMUNDO LOPEZ
ALARCON, no ha hecho valer derechos o intereses legitimos sobre el dominio en
disputa, ni menos aun ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que
no ha efectuado presentacion alguna en este juicio;

Que por el mero hecho de que don SEBASTIAN RAIMUNDO LOPEZ ALARCON
haya solicitado primero el nombre de dominio localizatublackberry.cl no es
suficiente ya que, a lo menos, éste debid haber hecho valer ese derecho en este
juicio arbitral y, al no hacer presentacion alguna, no puede presumirse que el Primer
Solicitante tenga derecho o legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en
conflicto;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por RESEARCH IN
MOTION LIMITED, asi como la falta de ellos por parte de don SEBASTIAN
RAIMUNDO LOPEZ ALARCON, es que este arbitro ha llegado a la conviccion de
que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.



SE RESUELVE:

Asignense los nombres de dominio localizatublackberry.cl al Segundo Solicitante,
RESEARCH IN MOTION LIMITED, RUT N¢ 79.753.810-8.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofia Yuli Alvial

Aqueveque, quienes firman conjuntamente con el &rbitro.

Santiago, 13 de abril de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Yuli Alvial Aqueveque
RUT 16.007.715-8 RUT 9.165.677-9



