En Santiago de Chile, a 24 de octubre de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°17592 de fecha 14 de mayo de 2013 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “pulsopublicidad.cl”, designacion que acepté con fecha 22 de mayo
de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, Rut.
91.408.000-2, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger y en autos por el abogado
don Fernando Urra Quiroz, con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de
Providencia, correo electronico dominios@bbp.cl y furra@bbp.cl; 2) Manufacturas de
Calzado Guante Ltda., Rut. 80.582.900-1, representado por Silva & Cia. y en autos por
los abogados don Gonzalo Serrano Sanchez y dofia Maria José Arancibia Obrador, con
domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo

electronico nic@silva.cl y mjarancibia@silva.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“pulsopublicidad.cl.”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 19 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia

arbitral, con la asistencia de ambas partes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos del Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA.

Consta a fojas 74 y siguientes que don Fernando Urra Quiroz en representacion de
Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA present6 escrito fundamentando su mejor
derecho sobre el nombre de dominio de autos. Sefiala que el Consorcio Periodistico de
Chile S.A. COPESA es una de las mas reconocidas empresas periodisticas del pais. Hace
una resefa historica de la empresa que se remonta al afio 1950, entre sus medios sefiala
La Tercera de la Hora, La Cuarta, revista Qué Pasa, diario La Hora, Paula Ediciones,
radio Duna, etc. Agrega que con fecha 28 de noviembre de 2011 el Grupo COPESA
lanz6 un proyecto editorial bajo el signo distintivo Pulso, el primer diario multiplataforma
del pais, con disefio moderno, audaz y vanguardista, entrega informacion de caracter
econdémico, financiero, politico y empresarial. Agrega que su representada es la creadora,
titular y desarrolladora de un reconocido perioddico distinguido con la expresion “Pulso”,
el cual tiene su habitat natural de exposicion en Internet. Fundamenta que el nombre de
dominio pulsopublicidad.cl es una legitima extension del signo distintivo de su
representada, mds aun considerando que la publicidad sostiene a cualquier medio
informativo impreso o digital. Sefiala que el consumidor sabe que al digitar Pulso
apareceran contenidos del periddico financiero de Copesa o bien relacionados a éste.
Ademas, sefiala que su representada ha solicitado las marcas comerciales Pulso Gerencial,
Pulso Editorial, Pulso Estratégico y Pulso Bursatil, y ademas los siguientes nombres de
dominio pulso.cl, diariopulso.cl, ipulso.cl, elpulso.cl, pulsominero.cl, pulsoestrategico.cl,

pulsoeditorial.cl, pulsobursatil.cl, pulsotv.cl, pulso-online.cl, pulsonline.cl 'y



pulsoonline.cl. Concluye que el mejor derecho de su representada se fundamenta en: Uso
ininterrumpido de la expresion pulso para identificar un periddico desde noviembre de
211; Uso extensivo de la expresion Pulso para identificar un periddico de multimedia en
Internet; Marcas solicitadas para “pulso” o similar desde antes de la traba de la Litis;
Numerosos nombres de dominio en uso construidos alrededor de la expresion Pulso;
Calidad de primer solicitante. Fundamenta que los nombres de dominio tienen una
finalidad publicitaria y cita la Comision Preventiva Central en el considerando 7.8 del
dictamen N°1127 de fecha 28 de julio de 2000; el art. 14 del Reglamento de Nic Chile.
Por otro lado se refiere a las normas sobre publicidad, cita el Cédigo Chileno de Etica
Publicitaria, en cuanto a que define mensaje publicitario, articulo 4° y 13° del mismo, y
concluye que el mensaje publicitario no puede conducir al consumidor a confusiones.
También cita la Ley de Proteccion al Consumidor, que define publicidad, articulo 10 N°4,
y se refiere al articulo 28 A, y sefiala que su mandante es el creador del diario de negocios
Pulso, por lo que resulta altamente improbable que un consumidor asocie el nombre de
dominio pulsopublicidad.cl a otra persona. Se refiere a los principios de competencia
leal y de ética mercantil, cita los numerales 2° y 3° del articulo 10 del Convenio de Paris
y el articulo 3° de la Ley 20.169 que regula la Competencia Desleal, y sefiala que la
solicitud de su representada del nombre de dominio pulsopublicidad.cl no constituye un
elemento distorsionador del mercado, toda vez que un internauta vincula la expresion
Pulso con su representada de manera inequivoca, siendo el complemento “Publicidad”
una legitima extension del signo distintivo de un peridodico de COPESA. También se
refiere a los derechos validamente adquiridos, que importan un reconocimiento al derecho
y proteccion a la propiedad privada establecidas en la Constitucion Politica de la
Republica. Fundamenta la aplicabilidad del principio First Come First Served por su
legitimo interés y cita jurisprudencia. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos acompana los siguientes documentos: Copia de fallo del
INAPI de fecha 19 de abril de 2013 que rechaza la oposicion en contra de la solicitud

para la marca Pulso Gerencial y la concede; Copia del fallo por el nombre de dominio



ipulso.cl; Ejemplar de diario Pulso; Impresion de pagina web de INAPI de la solicitudes
de marca citadas; Impresiones de pagina web de Nic Chile de los nombres de dominio
citados; Impresion del sitio web pulso.cl; Set de 3 fotografias de stands de Pulso; y

Fotografias de cuaderno y lapiz Pulso.

[.5.2.- Planteamientos de Manufacturas de Calzado Guante Ltda. representada por Silva
& Cia.

Consta a fojas 102 y siguientes que don Gonzalo Sanchez Serrano en representacion de
Manufacturas de Calzado Guante Ltda. present6 escrito fundamentando su mejor derecho
sobre el nombre de dominio de autos. Sefiala que su representada tiene dentro de su linea
de calzado la marca registrada Pulso y que existe una gran similitud grafica y fonética,
pues solamente se agrega la expresion “publicidad” que no tiene nada de distintivo puesto
que puede asociarse completamente a su representada, de manera que el nombre de
dominio en disputa no logra una distintividad que lo haga reconocible por si mismo.
Agrega que dicha similitud en el mercado es peligrosa porque, trae como consecuencia la
dilucién marcaria y la confusion en el mercado. De esta forma, estima que ante el hecho
de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el
dominio en cuestion sea asignado a su mandante. Estima que es improcedente asignar el
nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad
industrial y a la fama y prestigio de Manufacturas de Calzado Guante Ltda. En cuanto a
los criterios aplicables a la asignacion de nombres de dominio, sefiala la funcion que
tienen los nombres de dominio y que el caso sea evaluado mas alla del principio First
Come First Served, y que se apliquen los principios generales del derecho y de la tesis del
"mejor derecho". Agrega que su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo
cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De
lo contrario sefiala que se estd vulnerando abiertamente el derecho de dominio o
propiedad sobre esta expresion, derecho que se encuentra protegido en nuestra

Constitucion Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las



disposiciones legales de los articulos 582, 583 y 584 del Cddigo Civil. Ademas cita el
articulo 14 del reglamento Nic Chile, en cuanto se refiere a los “derechos validamente
adquiridos por terceros”. Sostiene que una solicitud de registro de nombres de dominio
contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta
o perjudica un derecho adquirido sobre un nombre, marca comercial u otra designacion o
signo distintivo, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio
disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de
derechos o intereses legitimos pertinentes. Ademds cita el articulo 22 del mismo
Reglamento. Se refiere a la “dilucion” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que
si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion identificatoria
idéntica a las marcas, dominios y razon social de su representada, como eventualmente
podria ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente
empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los
signos registrados por su mandante. En definitiva, sefiala que lo anterior se traduce en un
importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno
de los activos mas importantes de la empresa y que amerita por tanto, la maxima
proteccion juridica. Indica que la marca notoria y conocida, Pulso, esta incluida en el
dominio de autos. Agrega que de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores
deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y
servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso
de concederse el dominio de autos a la contraria. Concluye que el improbable
otorgamiento a la contraria del dominio en cuestiéon generara todo tipo de confusiones y
errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios
que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto pulsopublicidad.cl dado que
los consumidores la identificaran, casi de manera automatica con Manufacturas de
Calzado Guante Ltda. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa acompana los siguientes documentos: Listado de marcas Pulso de su

representada; Impresion de la pagina web de su representada guante.cl y tres fotos de



publicidad de Pulso.

1.6 Diligencia Probatoria.
Consta a fojas 106 de autos que con fecha 19 de julio de 2013 se llevd a efecto la
inspeccion del tribunal solicitada por el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA y

se dejo constancia que se visitd la pagina web “www.pulso.cl”.

1.7 Etapa de Respuestas.-

I.7.1 Respuesta del Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA.

Consta a fojas 117 que el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA evacud
respuesta a los argumentos expuestos por el Manufacturas de Calzado Guante Ltda.
Sefiala que el nico uso real y efectivo de la expresion “Pulso” en Internet ha sido
efectuada por su mandante, de manera que la posibilidad de error o confusion sélo se
produciria respecto de la actividad realizada por el Consorcio Periodistico de Chile S.A.
COPESA. Reitera sus solicitudes de marcas hecho que acredita que existe un legitimo
interés comercial de su mandante en contar con el nombre de dominio pulsopublicidad.cl.
Sefiala que la contraparte ha sefialado ser titular de la marca registrada Pulso y ser una
empresa dedicada a la manufactura y comercializacion de calzados, razén por la cual no
se afectan sus derechos, ya que, éstos estan limitados legalmente a su cobertura, por tanto
su solicitud no vulnera los derechos validamente adquiridos por la contraparte. Agrega
que el posicionamiento de la expresion Pulso en Internet ha sido efectuado por COPESA
a través de su diario de materias financieras del mismo nombre, razon por la que no existe
posibilidad alguna que el consumidor se confunda. Ademas sefiala que la contraparte no
ha acreditado ser titular de los registros para la marca Pulso o Pulso Publicidad. Agrega
que lo que se acompafid fue un listado de marcas de Manufacturas de Calzado San
Miguel Limitada, quien no es parte en estos autos, en cuyo listado no figura ninguna

marca Pulso ni Pulso Publicidad, s6lo referencia a Pulso By Guante y Pulso Guante.



1.7.2 Respuesta de Manufacturas de Calzado Guante Ltda.
Manufacturas de Calzado Guante Ltda. no evacud respuesta, ya que, don Consorcio

Periodistico de Chile S.A. COPESA no expuso planteamientos.

1.8 Medida Para Mejor Resolver.

Consta a fojas 122 de autos, que con fecha 22 de agosto de 2013, se dict6 la medida para
mejor resolver consistente en que las partes deberdn acreditar la titularidad de los
registros marcarios que invocan.

Consta a fojas 126 de autos, que el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA
acompafi6 resolucion que certifica que la sentencia recaida en el juicio de oposicion de la
marca Pulso Gerencial se encuentra ejecutoriada; Copia de la solicitud de la marca Pulso

Gerencial.

1.9 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 129 de autos, con fecha 2 de octubre de 2013 no existiendo diligencias
pendientes, se citdo a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las

partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que el Consorcio Periodistico de Chile
S.A. COPESA con fecha 3 de octubre de 2012 solicitdé el nombre de dominio
“pulsopublicidad.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que
Manufacturas de Calzado Guante Ltda. representada por Silva & Cia., lo solicitd con

fecha 10 de octubre de 2012.-



II.2  Que el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA fundamenté su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que es una de las mas reconocidas
empresas periodisticas del pais y entre sus medios cita, entre otros, el diario Pulso que
entrega informacion de caracter econdomico, financiero, politico y empresarial. Agrega
que es la creadora, titular y desarrolladora de un reconocido periddico distinguido con la
expresion “Pulso”, el cual tiene su hébitat natural de exposicion en Internet. Fundamenta
que el nombre de dominio pulsopublicidad.cl es una legitima extension del signo
distintivo, mas aun considerando que la publicidad sostiene a cualquier medio
informativo impreso o digital. Ademas, senala que ha solicitado las marcas comerciales
Pulso Gerencial, Pulso Editorial, Pulso Estratégico y Pulso Bursatil y es titular de los
nombres de dominio pulso.cl, diariopulso.cl, ipulso.cl, elpulso.cl, pulsominero.cl,
pulsoestrategico.cl, pulsoeditorial.cl, pulsobursatil.cl, pulsotv.cl, pulso-online.cl,
pulsonline.cl y pulsoonline.cl. Concluye que su mejor derecho se fundamenta en el Uso
ininterrumpido de la expresion pulso para identificar un periddico desde noviembre de
211 y de uso multimedia en Internet; Marcas solicitadas para “pulso” o similar desde
antes de la traba de la Litis; Numerosos nombres de dominio en uso construidos alrededor
de la expresion Pulso; Calidad de primer solicitante. Fundamenta que los nombres de
dominio tienen una finalidad publicitaria y cita la Comision Preventiva Central y el art.
14 del Reglamento de Nic Chile. Se refiere a las normas sobre publicidad, cita el Codigo
Chileno de Etica Publicitaria, también cita la Ley de Proteccion al Consumidor, se refiere
a los principios de competencia leal y de ética mercantil, cita el Convenio de Paris y la
Ley 20.169 que regula la Competencia Desleal. Fundamenta la aplicabilidad del principio

First Come First Served por su legitimo interés y cita jurisprudencia.

I3 Que Manufacturas de Calzado Guante Ltda. fundament6 su mejor derecho en que
tiene dentro de su linea de calzado la marca registrada PULSO y que existe una gran
similitud grafica y fonética, pues solamente se agrega la expresion “publicidad” que no

tiene nada de distintivo, de manera que el nombre de dominio en disputa no logra una



distintividad que lo haga reconocible por si mismo. Agrega que dicha similitud en el
mercado es peligrosa porque, trae como consecuencia la dilucion marcaria y la confusion
en el mercado. Estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer
solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y
prestigio de Manufacturas de Calzado Guante Ltda. En cuanto a los criterios aplicables a
la asignacion de nombres de dominio, sefiala que el caso sea evaluado mas alld del
principio First Come First Served, y que se apliquen los principios generales del derecho
y de la tesis del "mejor derecho". Agrega que es titular y utiliza una marca comercial, lo
cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De
lo contrario sefiala que se vulnera abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre
esta expresion, derecho que se encuentra protegido en la Constitucion Politica de la
Republica y el Cédigo Civil. Ademas cita el articulo 14 del reglamento Nic Chile, en
cuanto se refiere a los “derechos validamente adquiridos por terceros”. Ademads cita el
articulo 22 del mismo Reglamento. Se refiere a la “dilucién” de la imagen comercial o
marcaria. Indica que la marca notoria y conocida, Pulso, estd incluida en el dominio de
autos. Agrega que de acuerdo al orden publico econdémico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se
le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el
dominio de autos a la contraria, lo que generara todo tipo de confusiones y errores en el

mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios.

II.4  Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentaciéon acompaiada por el
Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA consta que ha solicitado el registro en
Chile, fojas 45 a 52, de las marcas “Pulso Editorial”, “Pulso Estratégico”, ‘“Pulso
Bursatil” y “Pulso Gerencial”, y consta a fojas 125 de autos certificacion de Inapi que la
sentencia definitiva en la marca Pulso Gerencial se encuentra ejecutoriada. Que si bien
dichas solicitudes de marcas no son idénticas al nombre de dominio en disputa,

“pulsopublicidad.cl”, si son engafiosamente similares. Lo anterior, atendido que la



denominacién “Pulso” es el elemento central de las marcas solicitadas previamente por el
Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA para identificar a su diario financiero
“Pulso”, segun consta a fojas 53 de autos. Que dicho elemento central “Pulso” es
idéntico al elemento central del nombre de dominio en disputa, ya que, el agregado
“publicidad” hace referencia a un segmento del diario de la mayor importancia como es la
publicidad. Cabe hacer presente que si bien al momento de trabarse la litis las marcas
solicitadas ain no se encontraban concedidas, éstas solicitudes seran tomadas en
consideracion como un antecedente de mejor derecho, atendido que éstas fueron
solicitadas para identificar al diario Pulso, el cual comenz6 a circular el 28 de noviembre
de 2011, como también porque todas las solicitudes de marca son de fecha 27 de julio de
2011, es decir, mas un afio antes que el segundo solicitante pidiera el nombre de dominio
en disputa, el 10 de octubre de 2012, fojas 1 de autos. En consecuencia, éste sentenciador
considera como un antecedente de mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado
“pulsopublicidad.cl” que éste es enganosamente similar a las solicitudes de marca “Pulso
Editorial”, “Pulso Estratégico”, “Pulso Bursatil” y “Pulso Gerencial” del Consorcio

Periodistico de Chile S.A. COPESA.

IL5 Que debe considerarse, que Manufacturas de Calzado Guante Limitada
fundamentd ser titular de la marca comercial “Pulso”, sin embargo no acompaid
documentacion para acreditar su derecho, por cuanto el listado de marcas acompafiado
por la misma parte, a juicio de éste sentenciador, no constituye suficiente prueba.
Atendido lo anterior, éste sentenciador no tendra en consideracion tal fundamento como
un antecedente de mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado por cuanto no se

encuentra acreditada su existencia.
II.6  Que debe considerarse que el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA

acreditd que es titular, entre otros, del nombre de dominio “pulso.cl”, fojas 46 de autos,

engafiosamente similar al nombre de dominio en disputa, de manera que si se le asigna el
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nombre de dominio “pulsopublicidad.cl” al segundo solicitante, podria producirse
confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y

servicios ofrecidos, a través, de dicha pagina web.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa
“pulsopublicidad.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el
diario “Pulso”, fojas 53 de autos, de manera que de otorgarsele el nombre de dominio
“pulsopublicidad.cl.” al segundo solicitante, con mayor razéon se produciria confusion
entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios

que se ofrecen.

II.8 Que debe considerarse que si bien Manufacturas de Calzado Guante Limitada
fundamenté su mejor derecho en la existencia de una linea de calzados denominada
“Pulso”, acreditado a fojas 77 a 85 de autos. Que a juicio de éste sentenciador los
calzados son reconocidos por los usuarios de Internet mas que por la linea de calzado por
la marca del fabricante “Guante”, segiin consta de la misma documentacion citada y
acompafiada por la parte. Debe sumarse a lo anterior, que el nombre de dominio
solicitado es “pulsopublicidad.cl”, y que de acuerdo a lo que indica la prudencia y
equidad, tal dominio claramente no identifica al calzado Pulso, pues la expresion
“publicidad” le aporta al nombre de dominio un elemento de distincién, que mas bien,

permite identificarlo con un medio periodistico como es el diario Pulso.

I1.9  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la conviccion que el
nombre de dominio “pulsopublicidad.cl” identifica claramente los productos y servicios
ofrecidos por el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA a través de su diario

financiero Pulso.

III SE RESUELVE.
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Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “pulsopublicidad.cl” al Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.
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