seidemannelectronics.cl

Santiago, 12 de Octubre de 2012.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 19 de Marzo de 2012, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF16009, denominada “Arbitraje dominio seidemannelectronics.cl’, en la
cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicé al suscrito su designacion como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro
via e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 23 de Marzo de 2012 dirigida a NIC Chile, atencién dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestd
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacion y fijacion de procedimiento
para el dia Viernes 13 de Abril del afio 2012, a las 17:00 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucion rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por carta certificada de la misma a las partes, rolan
de fs. 7 afs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: RICARDO ALBERTO NEIRA
SOTO, RUT N° 10.821.245-4, domiciliado en Balmaceda 0368, comuna de EIl Bosque,
ciudad de Santiago, Teléfono: 02-5703737, e-mail: rickneira@gmail.com, quien para
efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandado y ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES SEIDEMANN S, RUT N° 92.946.000-6, domiciliada en Miraflores N°
130 Piso 25, comuna y ciudad de Santiago, Teléfono: 4456000, e-mail: dominios@az.cl,
medwards@az.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de
demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 13 de Abril del afio 2012, siendo las 17:05 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
segundo solicitante, Establecimientos Comerciales Seidemann S.A., representado por
Matias Edwards Zamora de Albagli & Zaliasnik y del Juez arbitro don Felipe Barros
Tocornal. No asisti6 al comparendo el primer solicitante. En dicho comparendo, se
acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectud llamado a
conciliacion, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificado expresamente al
segundo solicitante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha
del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a
fs. 14 del expediente arbitral y el comprobante de la notificacién de dicha acta por carta
certificada al primer solicitante rola a fojas 19 de autos.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 30 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Establecimientos Comerciales Seidemann S.A., representada por don Matias
Edwards Zamora, de Albagli & Zaliasnik, dedujo en contra del primer solicitante, con el
objeto que la asignacién del nombre de dominio “seidemannelectronics.cl " recaiga en
su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion,
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:

- En primer lugar, el actor sostiene que es una compafia dedicada al rubro del retail,
especificamente a través del formato multitienda, cuya iniciacion de actividades data
desde aproximadamente 20 afios, en la ciudad de La Calera, region de Valparaiso.
Agrega el actor que desde su nacimiento, se ha preocupado de ofrecer al mercado la
mas diversa variedad de productos, entre los cuales destacan especialmente aquellos
asociados al rubro electrénico, tales como: televisores, equipos de musica,
computadores, notebooks y netbooks, asi como también diversas categorias de
electrodomeésticos y artefactos de linea blanca, con la mas amplia gama de marcas,
modelos y precios, con el objeto de conceder, en definitiva, la mejor opcion de compra
para el cliente.

- Expone el actor que como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, asi como
del crecimiento sostenido de su negocio, hace practicamente 10 afios incursioné en la
creacion de la tarjeta de crédito SEIDEMANN, hito que significO otorgar a los
consumidores una modalidad de compra rapida, facil y segura, representando todo un
éxito para sus creadores.

- A su vez, el demandante sefiala que actualmente ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES SEIDEMANN S.A. cuenta con una serie de sucursales en distintas
provincias de la quinta region, entre las cuales puede mencionar sus cinco locales
presentes en Quillota y Calera.



- El demandante indica que actualmente posee intereses reales, efectivos y serios
sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de los siguientes
registros marcarios: a) marca “Seidemann Multitiendas”, para la clase 36, registro
namero 744.524; b) marca “Multi Seidemann”, para la clase 36, registro namero
757.293; c) Marca “Establecimientos Comerciales Seidemann”, para la clase 1 a 34,
registro numero 780.449; d) Marca “Seidemann Multitiendas”, para las clases 25, 35y
24, registros numeros 906.949, 906.886 y 906.950. Ademas, menciona el actor que es
titular del nombre de dominio seidemann.cl.

- Luego, el actor menciona que, como puede apreciarse, se avizora su legitimo interés
en proteger ampliamente sus marcas comerciales y nombres de dominio que contienen
el término “SEIDEMANN”, signo ancla asociado al giro de su negocio, lo cual evidencia
que la existencia del dominio seidemannelectronics.cl, no puede dejar de relacionarse
directamente con los referidos privilegios. Agrega el demandante que como puede
apreciarse, todos los registro de marca, asi como el nombre de dominio recién indicado,
son so6lo una muestra de la fuerza intrinseca y distintividad que lleva inserta la marca
SEIDEMANN, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que asiste al actor
sobre el dominio de autos, toda vez que el mismo incluye en su totalidad la marca
registrada bajo la titularidad suya, sumado al hecho de que no se introduce ningun
elemento diferenciador de la denominacion representada.

- Sostiene el demandante que, como puede apreciarse, lo anterior no hace sino generar
un serio riesgo de asociacion por parte del publico consumidor, entre aquellos
productos y servicios ofrecidos por el actor y los que pretende poner a disposicion en el
mercado el solicitante de autos a través del dominio en disputa. Indica luego que a
mayor abundamiento, se debe sefalar que la situacion se torna aun mas algida, en
atencion a que el demandado busca ofrecer productos electronicos a través del dominio
en disputa, lo cual resulta absolutamente coincidente con el giro desarrollado por el
actor, evidenciando la imposibilidad absoluta de que este nombre de dominio coexista
pacificamente en Internet bajo la titularidad de un tercero distinto al demandante.

- A continuacion y luego de hacer una breve explicacion, el actor cita como criterios
aplicables para la resolucion del asunto controvertido: 1) El criterio de la titularidad
sobre una marca comercial, en relacion con los nombres de dominio; 2) El criterio del
mejor derecho derivado del uso empresarial legitimo; 3) La inaplicabilidad del principio
doctrinal del “first come, first served”

- Por ultimo, finaliza el actor sefialando que considerando la existencia de una serie de
registros para la marca Seidemann en Chile para proteger productos de las clases 24 y
25, asi como también servicios de las clases 35 y 36, y establecimientos comerciales
destinados a la compra y venta de productos de las clases 1 a las 34, el legitimo interés
que existe sobre la expresidon Seidemann y su vinculacidbn con otros productos o
servicios relacionados a los que puede ligarse, concluye que ostenta un mejor derecho
sobre el nombre de dominio de autos por ser su elemento distintivo absolutamente
idéntico a sus registros.



1.4.2.- Traslado vy tramite evacuado en rebeldia __: A fs. 70 de autos figura la resolucion
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafados los documentos con citacion
de la contraria. El correo electronico de notificacion de dicha resolucion a las partes rola
a fs. 71 de autos y el comprobante de notificacion por carta certificada el demandado
rola a fojas 72 de autos. Por resolucion de fecha 15 de Junio de 2012, se tuvo por
evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 70
de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las partes, rolan a fs. 75 y a
fs.76 de autos.

I.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Mediante resolucion dictada con fecha 15 de Junio
de 2012, se recibid la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “seidemannelectronics.cl ”.- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun
comprobantes que rolan afs. 75y a fs. 76 de autos.

I.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafio, con
citacion, en su demanda los siguientes documentos no objetados por la contraria: Uno.-
Impresion simple de los siguientes certificados de registros marcarios del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual: i) marca “Seidemann Multitiendas”, para la clase 36,
registro nUmero 744.524; ii) marca “Multi Seidemann”, para la clase 36, registro nimero
757.293; iii) Marca “Establecimientos Comerciales Seidemann”, para las clases 1 a 34,
registro numero 780.449; iv) Marca “Seidemann”, para las clases 25, 35y 24, registros
nameros 906.949, 906.886 y 906.950. Dos.- Impresion simple de los resultados de
busqueda en www.google.cl de la expresion “Seidemann”; Tres.- Impresion simple de la
pagina web www.nic.cl en relacion a la titularidad del nombre de dominio seidemann.cl;
Cuatro.- Impresiones del sitio web www.seidemann.cl; Quinto.- Fallo arbitral
pronunciado por la Arbitro Nic Chile dofia Janett Fuentealba Rollat, de fecha 25 de
Agosto de 2009, en relacion al nombre de dominio “pathfinder-chile.cl”; Sexto.- Fallo
arbitral pronunciado por el Arbitro Nic Chile don Marcos Morales Andrade, de fecha 06
de Julio de 2009, en relacion al nombre de dominio “promain.cl”; Séptimo.- Fallo arbitral
pronunciado por el Arbitro Nic Chile don Héctor Bertolotto Villouta, de fecha 21 de Junio
de 2004, en relacion al nombre de dominio “portalmelon.cl”;

[.5.3.- Prueba documental: _Parte demandada.- La parte demandada no rindio prueba
documental.




[.6.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formulé observaciones a la
prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 20 de Julio de 2012, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cito a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 77 del expediente arbitral y el correo electronico de notificacion de
dicha resolucion a las partes rola a fs. 78 de autos.

I PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “seidemannelectronics.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, RICARDO ALBERTO NEIRA SOTO,
tiene el caracter de demandado y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
SEIDEMANN S, tiene el caracter 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 jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros que: 1° Es una compafiia dedicada al rubro del
retail, especificamente a través del formato multitienda, cuya iniciacién de actividades
data desde aproximadamente 20 afios, en la ciudad de La Calera, region de Valparaiso.
Agrega el actor que desde su nacimiento, se ha preocupado de ofrecer al mercado la
mas diversa variedad de productos, entre los cuales destacan especialmente aquellos
asociados al rubro electrénico, tales como: televisores, equipos de muasica,
computadores, notebooks y netbooks, asi como también diversas categorias de
electrodomeésticos y artefactos de linea blanca, con la mas amplia gama de marcas,
modelos y precios, con el objeto de conceder, en definitiva, la mejor opcion de compra
para el cliente; 2° Hace practicamente 10 afio incursiond en la creacion de la tarjeta de
crédito SEIDEMANN, hito que significoO otorgar a los consumidores una modalidad de
compra rapida, facil y segura, representando todo un éxito para sus creadores; 3° Es
titular de los siguientes registros marcarios: a) marca “Seidemann Multitiendas”, para la
clase 36, registro numero 744.524; b) marca “Multi Seidemann”, para la clase 36,



registro niumero 757.293; c) Marca “Establecimientos Comerciales Seidemann”, para la
clase 1 a 34, registro numero 780.449; d) Marca “Seidemann, para las clases 25, 35y
24, registros numeros 906.949, 906.886 y 906.950. Ademas, menciona el actor que es
titular del nombre de dominio seidemann.cl; 4° Se avizora su legitimo interés en
proteger ampliamente sus marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el
término “SEIDEMANN?”", signo ancla asociado al giro de su negocio, lo cual evidencia
gue la existencia del dominio seidemannelectronics.cl, no puede dejar de relacionarse
directamente con los referidos privilegios. Agrega el demandante que como puede
apreciarse, todos los registro de marca, asi como el nombre de dominio recién indicado,
son so6lo una muestra de la fuerza intrinseca y distintividad que lleva inserta la marca
SEIDEMANN, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que asiste al actor
sobre el dominio de autos, toda vez que el mismo incluye en su totalidad la marca
registrada bajo la titularidad suya, sumado al hecho de que no se introduce ningun
elemento diferenciador de la denominacion representada; 5° Lo anterior no hace sino
generar un serio riesgo de asociacion por parte del publico consumidor, entre aquellos
productos y servicios ofrecidos por el actor y los que pretende poner a disposiciéon en el
mercado el solicitante de autos a través del dominio en disputa. Indica luego que a
mayor abundamiento, se debe sefalar que la situacion se torna aiun mas éalgida, en
atencion a que el demandado busca ofrecer productos electronicos a través del dominio
en disputa, lo cual resulta absolutamente coincidente con el giro desarrollado por el
actor, evidenciando la imposibilidad absoluta de que este nombre de dominio coexista
pacificamente en Internet bajo la titularidad de un tercero distinto al demandante; 6°
Cita como criterios aplicables para la resolucion del asunto controvertido: 1) El criterio
de la titularidad sobre una marca comercial, en relacion con los nombres de dominio; 2)
El criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legitimo; 3) La inaplicabilidad
del principio doctrinal del “first come, first served”.

CUARTO: Que la parte demandante acompafidé documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular del nombre de dominio seidemann.cl; ii) que el
actor es titular en Chile de la marca comercial “Seidemann” y de otras marcas similares
constituidas por dicha expresion, para las clases 1 a 34.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la
demanda ni presentd escrito alguno, como tampoco acompafo 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 juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
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 aplicacion 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
proteccion juridica.



SEXTO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Ser& de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SEIDEMANN S, _tiene
un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “seidemannelectronics.cl” por
cuanto ha demostrado un legitimo interés en relacion al citado nombre de dominio,
acreditando que es titular de la marca comercial “Seidemann”, para distintas clases,
entre las que figura establecimiento comercial para compra y venta de articulos
electronicos, por lo que en la especie, es plenamente aplicable el criterio de la
titularidad sobre una marca comercial, en relacion con 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 articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Coédigo 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 juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “seidemannelectronics.cl” a la sociedad
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SEIDEMANN S, RUT N° 92.946.000-6

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, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal



La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula nacional de
identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



