Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva
Juicio por nombre de dominio triviablackberry.cl
Santiago, 7 de diciembre de 2009.

VISTOS:

PRIMERQO: Que por Oficio N® OF113571 de fecha 23 de septiembre de 2009
del Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile
(NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por oposicién al nombre de
dominio “triviablackberry.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,
que son partes en dicho conflicto Cristian Andrés Fuentes Sanchez, con
domicilio en calle Marberia 487, Las Condes, Santiago, quien inscribié dicho
nombre de dominio con fecha 16 de junio de 2009 a las 15:43:09 GMT vy
Research in Motion Limited, representada por Claro y Compania en la persona
de dofia Paulina Barddn, con domicilio en Apoquindo 3721, piso 13, Las
Condes, Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 3 de
julio de 2009, a las 16:35:53 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 23 de septiembre de 2009, la cual
rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el
nombre de dominio triviablackberry.cl, y juré desempenarlo fielmente y en el
menor tiempo posible, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 1°de octubre de 2009 a las 9:45 horas.

CUARTO: Que la resolucidon y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 23 de
septiembre de 2009 y a las partes por correo electronico de la misma fecha y
por correo certificado de fecha 24 de septiembre de 2009, segun consta de los
comprobantes de fojas 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 1° de octubre de 2009 tuvo lugar el comparendo
decretado a fojas 6, con la asistencia de dofia Paulina Bardon Calvo, por la
segunda solicitante, y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el
acta que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que con fecha 1°de octubre de 2009 se notifico a las partes lo obrado
en la audiencia de fojas 11, segun consta del estampado de fojas 13.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 15 de octubre de 2009, rolante a fojas 14,
la parte de Research in Motion Limited dedujo demanda de mejor derecho,
manifestando lo siguiente: Que Research in Motion Limited es una empresa
canadiense fabricante de dispositivos inalambricos, mas conocida como el
promotor del dispositivo de mano Blackberry, siendo conocido mundialmente
por el desarrollo de aparatos y dispositicos de comunicacién inaldmbrica,
especificamente del equipamiento de telefonia y mensajeria inalambrica que se
distribuye bajo la marca Blackberry, la cual se encuentra registrada en Chile y
en el extranjero con evidente notoriedad. Que la parte tiene su sede en
Waterloo, Ontario, ademas de oficinas en Norteamérica, Europa y la regién de
Asia y el Pacifico. Que los origenes de la empresa se remontan al afno 1995.
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Que la distribucion y difusion publicitaria de sus productos se lleva a cabo
practicamente en el mundo entero, adquiriendo fama y notoriedad
internacionales, la que se demuestra por cuanto un simple barrido en Google
arroja nada menos que 263.000.000 menciones. Que el presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama, emplea un dispositivo Blackberry, y que su
crecimiento en Chile ha sido notable. Que es titular de 12 registros para la
marca Blackberry en Chile, los que menciona, asi como de numerosos
registros para marcas compuestas con la expresiéon Blackberry, que también
individualiza. Que, en lo que respecta a la otra expresion del nombre de
dominio en controversia, Trivia, es una expresion de uso comun que describe
un juego, test o quiz, la cual tiene amplia difusion en los medios publicitarios y
se usa con frecuencia en programas multimedia y en Internet. Que, con lo
anterior, se tiene que la expresién “triviablackberry” apunta al giro de la parte y
no otorga distintividad alguna al nombre de dominio solicitado, revelando, por el
contrario, que se esta en la especie ante un intento de usurpacién. Invoca el
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, y en mérito de todo lo anterior, solicita
sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva,
con expresa condenacion en costas.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 21 de octubre de 2009, rolante a fojas
22, se confiri¢ traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia.
NOVENO: Que por resolucion de fecha 6 de noviembre de 2009, la que rola a
fojas 23 de autos, se recibi6 la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos
sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las
partes en la expresién “triviablackberry” o en sus partes componentes, y 2.-
Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o
realizaran en el futuro, de la expresion “triviablackberry” o de sus partes
componentes.

DECIMO: Que, durante el curso del juicio, las partes rindieron las siguientes
pruebas.

La parte de Research in Motion Limited la documental consistente en: 1)
Reporte de marcas comerciales en diversos paises del mundo(fs. 28 a 34); 2)
Impresos de registros marcarios en diversos paises del mundo (35 a 141); 3)
Impresos de pagina web www.answers.com (fs. 142 a 147); 4) Impresos del
diccionario Espanol/Inglés Simon & Schuster’s (fs. 148 a 149); 5) Impresos de
paginas web www.simpsonstrivia.com.ar, www.cientec.or.cr; emol.com,
www.funtrivia.com, www.trivia.com, http://tienda.blackberrylatino.com;
www.wordreference.com, www.capital.cl,
www.edicionesespeciales.elmercurio.com, www.economia Yy negocios.cl,
www.cooperativa.cl, www.entelpcs.cl, http://moviles.mapcity.com, www.terra.cl,
www.carolina.cl y www.clarochile.cl (fs. 150 a 179).

La parte de Cristian Andrés Fuentes Sanchez no rindi6 pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 1° de diciembre de 2009, rolante a
fojas 181, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el
resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene
por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
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SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del
mérito de autos que la posicidn de los litigantes de este juicio, en relacién con
el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de Cristian Andrés Fuentes
Sanchez, justifico tal calidad, lo cual la ampara con la presuncion de mejor
derecho y buena fe en su inscripcién que se expresa en el principio "First come,
first served", presuncion que no es, sin embargo, una presuncién de derecho y
puede ceder ante prueba en contrario.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Research in Motion Limited, demostré
con la documental de fojas 160 a 179 ser la productora y distribuidora del
dispositivo inhalambrico “Blackberry”, articulo notorio en el mercado nacional.
Que con la documental de fojas 28 a 141 demostré la titularidad de la marca
“Blackberry” en numerosos paises del mundo, y con la documental de fojas 142
a 159 el ser la palabra “trivia” sinénima, en lengua inglesa, de “trivialidades,
bagatelas, banalidades” (fs. 149) y ser empleada para denominar juegos, tales
como “Simpsons Trivia Juego de Trivia de los Simpsons” (fs. 150 a 151),
Cientec Trivia (fs. 152) y “Fun Trivia” (fs. 154). Adicionalmente, los impresos
rolantes de fojas 156 a 158 son de “Games-Trivia Blackberry Software”.
QUINTO: Que soélo la oponente, la parte de Research in Motion Limited,
concurrié a acreditar los dos puntos de prueba del auto de fojas 23, y los
restantes antecedentes rolantes en autos no permiten deducir un interés del
demandado mas alla de su calidad de primer solicitante del dominio. Que si a
ello se agrega que la pueba acompanada demuestra efectivos derechos de
propiedad industrial a su favor sobre la expresion “Blackberry”, la creacién y
venta del articulo “Blackberry” y la utilizacién en la red internet de las
expresiones “Trivia Blackberry”, no puede sino acogerse la demanda, lo que
tendra lugar en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la
sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Research in Motion Limited
en contra de Cristian Andrés Fuentes Sanchez, y se asigna el nombre de
dominio triviablackberry.cl a favor de Research in Motion Limited, con costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion por el
Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado
para estos efectos, o por dos testigos de actuacién; comuniquese a las partes y
a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos y remitase el
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expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.l. 14.347.431-3 y dofa
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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