Fallo Revocacion de dominio "posicionamientoweb.cl"

Oficio NIC 9569-08

Santiago, 22 de Junio de 2009.

VISTOS, Y CONSIDERANDO

1. Que, con fecha 14 de Febrero de 2008, Esteban Mauricio Osorio Soto solicita la inscripcion

del nombre de dominio posicionamientoweb.cl

2. Que, al no interponerse solicitud competitiva alguna, fue asignado el nombre de dominio
posicionamientoweb.cl al unico solicitante, don Esteban Mauricio Osorio Soto, actual asignatario.

3. Que, con fecha 3 de Julio de 2008, Posicionamiento Estratégico Limitada representada por
don Rodrigo Gonzélez Jorquera, solicita ante NIC Chile la revocacion del nombre de dominio

posicionamientoweb.cl.

4. Que, mediante Oficio OF09569-08, de fecha 5 de Septiembre de 2008, NIC Chile designa al

infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre la revocacion del referido dominio.

5. Que, con fecha 15 de Septiembre de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro,
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una audiencia de
conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 30 de Septiembre de 20078 a las 15.30
horas en Malaga 232 E, Las Condes, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo
electronico y por carta certificada.

6.  Que, con fecha 30 de Septiembre de 2008, se efectia el comparendo fijado para ese dia,
compareciendo don Esteban Osorio Soto y don Rodrigo Gonzélez Jorquera en rep. de
Posicionamiento Estratégico Limitada, demandante de autos, acreditando la consignacién de los

honorarios provisionales correspondientes;



7. Que, en la audiencia referida, no pudo haber acuerdo entre las partes, por lo que se fija el
procedimiento arbitral, el que es notificado a personalmente a ambas partes en la misma

audiencia.

8. Que, con fecha 23 de Abril de 2007, se notifica por correo electronico a ambas partes del

procedimiento arbitral.

9. Que, con fecha 14 de Octubre de 2008, dofia Alejandra Silva Aguilera, en representacion
Posicionamiento Estratégico Limitada presenta demanda de revocacion en la que sefiala lo

siguiente:

a) Que, Posicionamiento Estratégico Limitada es la verdadera creadora, legitima duefia y usuarios

desde hace mas de 5 afios a la fecha de la marca Posicionamiento.cl.

b) Que, de hecho la marca se encuentra inscrita a nombre de mi mandante bajo el nimero de
Registro numero 814360 del Registro de Propiedad Industrial tal como se acredita de los

Certificados de Registro que se acomparian al solicitar a NIC Chile la revocacion.

c) Que, de acuerdo a informacion propia del NIC Chile, Posicionamiento.cl es un dominio activado
con fecha 2005/09/13 15:01:48 vy posicionamientoweb.cl 2006/04/13 04:32:32. Es decir

posicionamiento.cl es un dominio activo con mas antigtiedad.

d) Que, no obstante lo anterior el demandando adquirié el dominio posicionamientoweb.cl,

dominio practicamente idéntico a posicionamiento.cl.

e) Que, a esto hay que agregar que su sitio, es practicamente idéntico al de mi representada, pues

utiliza los mismos colores e incluso ofrece los mismos servicios.

f) Que, de toda esta situacién mi mandante se percaté a través de cartas de reclamo de clientes,
que me indicaban que supuestamente les habiamos mandados ofertas a sus correos, cuando en

realidad eran clientes contratados.

g) Que, ademas, posicionamientoweb.cl ofrece sus servicios a través de envios de correos

masivos no deseados o spam a diversos clientes, de manera permanente, contrariando nuestra



politica antispam, de acuerdo a asociaciones vigentes de posicionamiento.cl con la IAB, O
Asociacién de Medios de Internet. Lo anterior perjudica el dominio y nuestra marca al ser

confundido inclusive por clientes vigentes.

h) Que, en el mismo sentido la forma de difusién de mi clon virtual es la remisién de SPAM, esto
es en definitiva correos masivos de publicidad no necesariamente queridos por sus receptores.
Esta formula de promocién es ajena a la forma de prestar servicios de mi mandante y de hecho es

una de las garantias contractuales que se ofrecen a sus clientes.

i) Que, a raiz de estos hechos se han reunido todos los requisitos de la revocacion de domino.

j) Que, de los antecedentes expuestos, de la documentacion que se ha acompafiado en parte de
prueba, de las consideraciones que a continuacion se exponen y también de la Jurisprudencia
existente sobre el particular, se concluye que el dominio posicionamiento.web.cl” infringe
abiertamente las siguientes normas : Del Reglamento de Nic Chile se establece “ Sera causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva o que se haya realizado de

mala fe.

La inscripcion de un nombre se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones

siguientes :

* Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o servicio sobre el que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el
que el reclamante es reconocido.

k) Que, en este particular es menester sefialar que mi mandante tiene una experiencia de 18 afios
en el mundo web, siendo su especialidad y unas de las ramas de su negocio el de

“posicionamiento web” al que me dedico desde hace aproximadamente 5 afios a la fecha.

[) Que, a raiz de la necesaria profesionalizacion y que el mercado de comercializacion objetivo es
la empresa y el grupo denominado de ingresos ABC1. Nace una sociedad dedicada
exclusivamente a este rubro que inscribio la marca que la habia hecho conocido en el mercado

con un claro de fin de proteccion al trabajo humano y material invertido.



m) Que, sin perjuicio del estatuto de contratacion de dominios de NIC Chile es menester que
sefiale que la propiedad de mi representada se encuentra protegida por la del Estatuto de
propiedad del derecho marcario. Por ende, este requisito se cumple a cabalidad , porque por una

parte la similitud de posicionamiento.cl y posicionamientoweb.cl es evidente .

n) Que, sin perjuicio de lo anterior es titular del registro posicionamiento.cl inscrito con fecha
18/04/2008, bajo el N° Registro: 814360.

fi) Que el asignatario del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos con respecto
al nombre del dominio. En este caso el demandado de revocacion no solo utiliza un nombre similar
al de mi representada que conduce a error, sino que ademas copia la diagramacion de mis
paginas y sus colores, provocando mas confusion, no existiendo interés legitimo en la clonacion

del trabajo intelectual ajeno, en beneficio pecuniario propio.-

0) Que el nombre del dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Que, se ha acreditado que
el ejercicio del demandado es de absoluta mala fe, estd en conocimiento de las evidentes
coincidencias, copia las diagramaciones, ofrece los mismos servicios y ademas copia los colores,

sin que haya desde la fecha de conocimiento de esta solicitud alterado ninguna de sus conductas.

p) Que, en el mismo sentido el demandado ha circunscrito su actuar en las presunciones del
articulo en sus letras ¢ y d “ Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin de
preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia”; “ Que usando el nombre de
dominio , el asignatario de este , haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a

su sitio web o a cualquier otro lugar en linea ,creando confusion con la marca del reclamante “.

q) Que, en particular respecto del punto enunciado en el numero anterior se cuentan con
abundantes correos electrdnicos, que piden aclaraciones sobre servicios supuestamente ofrecidos
por mi representada, de sus propios clientes quienes confunden “ con justa razén” la pagina cuyo

dominio se solicita revocar por la presente.



r) Que, encontrandose mi mandante protegida por un doble estatuto de propiedad sin perjuicio de
Constitucional el demandado de revocacion ha infringido las normas prohibitivas contenidas en las
letras f), g) y k) del Art. 20 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacién con el Art.
19 de la citada Ley que define lo que es Marca Comercial, y los preceptos contemplados en los
Articulos 6bis, y 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
debiendo anularse dicho registro conforme a lo establecido en el Art. 26 del mismo cuerpo legal
que sefiala : “procede la declaracion de nulidad del registro de marcas comerciales cundo se ha
infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el articulo 20 de esta Ley”.Cabe sefialar
que el Art. 10 del Cddigo Civil sanciona con la nulidad todos aquellos actos prohibidos por Ley
salvo que ésta disponga otra sancién distinta que la de la nulidad, que no es el caso en esta

materia.

10.- Que, con fecha 14 de Octubre de 2008, don Julian Campos Pefia, en representacion de

Esteban Osorio Soto contesta la demanda sefialando lo siguiente:

a.- Que, Posicionamientoweb.cl nace con la finalidad de fomentar y dar a conocer uno de los

servicios de Cibertron Servicios Computacionales en el afio 2005.

b.- Que, por razones varias y en especial que el sefior Esteban Osorio Soto se encontraba
prestando servicios de accesoria e investigacion de TIC’s (tecnologias de la informacion), existia
el compromiso entre Destaca Limitada ( www.destaca.cl ) y Esteban Osorio Soto (

www.cibertron.cl y www.posicionamientoweb.cl ) en que Cibertron Servicios Computacionales no

ofreceria posicionamiento en buscadores o posicionamiento web a excepcion de optimizacion de
sitios web, es por ello que desde el 21 de Julio de 2005 que se habia solicitado el dominio

WWW.posicionamientoweb.cl, como consta en el historial de nic.cl.

c.- Que, solo una vez finalizado los servicios con Destaca ésta dio el paso a la compra del dominio

posicionamientoweb.cl levantando el sitio web en el mes de Septiembre de afio 2005 (ver historial

nic.cl) cuando se asigna un host al dominio, indicando claramente que es un servicio de cibertron

servicios computacionales.



d.- Que, Cibertron Servicios Computacionales desarrolla optimizacion de sitios web desde el afio
2005, creando herramientas para visualizacion de resultados como también investigacion hacia los
buscadores, siempre priorizando el respeto de las normas de la W3C.org y los diferentes

buscadores (google, yahoo, msn, etc).

e.- Que, Cibertron a su vez es miembro desde 2005 de www.xeoweb.com sitio web en Espafriol
especializado en SEO (Search Engine Optimization) siglas en ingles que se dan y utilizan para las
personas que optimizan sitios web y para motores de busqueda, asimismo como de otras
comunidades como webproworld desde 2005, sitio en Ingles especializado en Marketing en
Internet, también en foros delweb.com , en donde entregaba asesoria continua a los usuarios
miembros del sitio. Para Cibertron Servicios Computacionales la optimizacion de un sitio web debe
ser parte de un proyecto de desarrollo de sitio web, entregando este servicio de forma gratuita a
los clientes que contrataban el servicio de desarrollo de sitio web como son por ejemplo los casos

de bratesco.cl , jardineros.cl, selexabogados.cl, entre otros.

f.- Que, a mediados de 2006 Cibertron Servicios computacionales se convirtié en proveedor de
posicionamiento en buscadores para diferentes profesionales independientes, los cuales
manejaban valores bajos en relacion a los precios de mercado de entonces ya que no eran
clientes directos de Cibertron Servicios Computacionales, aumentando la cartera de clientes que
hasta ese entonces se tenia, hasta Abril de afio 2008, en donde Cristian Osorio Castro ingresa
para formar una Sociedad en conjunto con Esteban Osorio Soto con la finalidad de separar
completamente los servicios de posicionamientoweb con el objetivo de obtener mejores contratos
y optimizar mejor los servicios ofrecidos, los cuales se han visto afectados por la accién de

revocacion del nombre de dominio.

g.- Que, la reglamentacién para el funcionamiento del registro de nombres del dominio.cl de NIC
Chile es clara y categbrica, pues sefiala en su articulo N° 20 que podré solicitar la revocacion toda
persona natural o juridica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignacion de un
nombre de dominio, lo cual en este caso no existe ya que no puede darse toda vez que la palabra
" posicionamiento © es un concepto en si, de uso comun y que tiene un caracter genérico,

indicativo y descriptivo, que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola



significa accion o arte de posicionar, a mayor abundamiento, en marketing también se llama
posicionamiento a la ~ referencia del lugar que en la percepcion mental de un cliente o
consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta y su

competencia .

h. Que, la parte demandante ademas argumenta que incluso es propietaria de la marca
Posicionamiento.cl . Sobre el particular la propia ley de Propiedad Industrial N° 19.039, en su
articulo N° 19 y siguientes expone y confirma lo anterior, sefialando al efecto respecto de este tipo
de marcas; " podra concederse el privilegio, dejandose expresa constancia que Se otorga sin
proteccion a los referidos elementos aisladamente considerados. Asimismo, el registro de marca
consistente en una etiqueta, confiere proteccion al conjunto de ésta y no individualmente a cada
uno de los elementos que la conforman , por su parte en el articulo N° 20, letra b de la misma ley
sefiala; “no pueden registrarse como marcas; Las denominaciones técnicas o cientificas respecto
del objeto a que se las destina,....", es decir, la parte demandante no puede arrogarse ser
propietaria de un concepto no registrable exclusivamente, incluso prohibido de amparar en forma
exclusiva y excluyente como marca registrada por tener el caracter de genérico como lo es la
palabra “posicionamiento’, la parte demandante trata de confundir e igualar términos que no lo son
puesto que su marca registrada es ~ posicionamiento.cl “ , dando por entendido que el “.cI’
responde a los sitios webs chilenos, y no solo la palabra ~ posicionamiento *, lo anterior se ve
avalado ademas en que existen actualmente 14 dominios inscritos y 4 solicitudes en tramite que
comienzan con la palabra posicionamiento, 2 dominios inscritos y 1 solicitud en trémite que
finalizan con ella, 15 dominios inscritos y 5 solicitudes en tramite que contienen el concepto en

NIC Chile, que lo utilizan para ofrecer los mismos servicios que ofrece mi representado y la parte

demandante, a saber por ejemplo: posicionamiento-web.cl; posicionamiento1.cl;
posicionamientodigital.cl; posicionamientochile.cl; posicionamientoeninternet.cl;
posicionamientoestratégico.cl; posicionamientoengoogle.cl;  posicionamiento-en-google.cl;

posicionamiento-en-buscadores.cl; posicionamiento-buscadores.cl

i) Que, lo extrafio de todo esto es que la parte demandante sélo solicite la revocacion del dominio
de mi representado y no solicite las de los demés dominios existentes so pretexto de argumentar

utilizacién de nombre de dominio parecido o similar que induce a error o confusién.



j) Que, por su parte el reglamento de registro de nombres de dominio en su articulo N° 22, sefiala
taxativamente los requisitos para poder solicitar la revocacion de un nombre de dominio, dentro de
ellos que su inscripcidn sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe, para lo cual el propio
reglamento sefiala que la inscripcion se considerard abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:

a.-Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de
servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
reconocido.

Que, todo lo anterior se ve desvirtuado completamente al usar el demandante como parte de su
marca y dominio un concepto genérico, indicativo y descriptivo, que por las razones antes
mencionadas es inapropiable y por ende no puede ser objeto de uso exclusivo y de proteccién.
b.-Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto

del nombre de dominio.

Que, respecto de esto puedo sefialar que los derechos e intereses de mi representado son
legitimos, toda vez que ha seguido, cumplido y pagado, todos los requisitos, procedimientos e
impuestos regulares para obtener su nombre de dominio y lo ha utilizado y utiliza actualmente con
fines comerciales y para ofrecer los servicios de su empresa, empresa con domicilio informado y
conocido y que genera empleos y negocios por los cuales paga impuestos.

c- Que el nombre de dominio haya sido utilizado de mala fe.

Respecto de ello el reglamento sefiala algunas circunstancias que evidencian y demuestran la
mala fe del asignatario de dominio objetado como son :

a.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del

nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos
directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del
bien o servicio.b.-Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al titular
de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente,
siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de

conducta. ¢.-Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o



afectar los negocios de la competencia. d.-Que usando el nombre de dominio, el asignatario de
éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier
otro lugar en linea, creando confusidn con la marca del reclamante.

Que, todo lo anterior es absolutamente inexistente respecto de este caso ya que mi representado
no cumple ninguno de los enunciados anteriores, ni individual ni copulativamente como lo exige el
propio reglamento ya que no tiene ningln interés en vender, arrendar u otra forma de transferir el
nombre de dominio, ya sea a la parte demandante ni a ninguna otra puesto que el nombre de
dominio es un activo de su empresa, forma parte importante de ella ya que a través de él genera
trabajo, negocios y ejerce su profesion habitual de asesor informatico, es decir, se gana la vida.

Esto se ve comprobado en los hechos ya que Esteban Osorio Soto es el unico titular del dominio

www.posicionamientoweb.cl , ademas el Unico duefio que ha tenido el dominio, ya que en ningun
caso se ha utilizado de mala fe y tampoco se ha pretendido utilizar la imagen o nombre de

www.posicionamiento.cl en donde no tiene intereses, como también consta en el historial de

NIC.cl A mayor abundamiento, nunca ha sido la intencién de mi representado inscribir el dominio
con el fin de perturbar o afectar los negocios de la competencia o para impedir a otros el reflejar
sus productos o servicios, muy por el contrario, parte de su dominio NIC es al igual que el de la
parte demandante y de muchos otros, genérico, ya que no teme a la competencia leal y cree que

la diferenciacion debe estar en la calidad del producto y del servicio que se entrega.

k.- Que, no obstante todo lo anterior, el Cddigo Civil en su articulo articulo N° 1459 sefala
respecto de la mala fe entendiendo esta como dolo, que este no se presume sino en los casos

especialmente previstos por la ley, en los demés debe probarse.

l.- Que, el reglamento sefiala ademas que sin perjuicio de lo previsto respecto de la mala fe, la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa,
servira para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala
fe, y sefiala: a.-Que el asignatario del dominio demuestre que lo esté utilizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese
nombre, b.-Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por ese hombre,

aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacién, y ¢.-Que el asignatario esté



haciendo un uso legitimo no comercial del dominio (“fair use"), sin intento de obtener una ganancia

comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

m.- Que, todos requisitos enunciados anteriormente son cumplidos por mi representado en forma
completa , simultdnea y con creces, como se expone y fundamenta en la parte principal de esta
presentacion y que se ven comprobados en los hechos por la preferencia que estan haciendo los
consumidores de sus servicios, al ser una excelente combinacion entre precio y calidad del
servicio, lo que al parecer incomoda a su competencia, en consecuencia, no resulta razonable ni
responde a ninguna logica el solicitar la revocacion del nombre de dominio posicionamientoweb.cl
que no sea evitar una competencia comercial leal y directa en la oferta y prestacién de un mismo
servicio, toda vez que como se sefiald anteriormente, existe un sin nimero de dominios NIC que

utilizan la misma palabra y concepto en cuestion para ofrecer el mismo servicio.

11. Que, con fecha 22 de Octubre de 2008, se provee la presentacion de Posicionamiento
Estratégico Limitada y se notifica a ambas partes, dandosele traslado a la otra parte para que

haga sus descargos.

12. Que, con fecha 22 de Octubre de 2008, se provee la presentacién de de Esteban Osorio
Soto y se notifica a ambas partes, dandosele traslado a la otra parte para que haga sus

descargos.

13. Que, con fecha 30 de Octubre de 2008, evacua el traslado don Esteban Osorio Soto, en el
que reitera muchos de los argumentos expuestos en su presentacion inicial, solicitando se

descarten los argumentos de la demandante por carecer estos de veracidad.

14. Que, con fecha 30 de Octubre de 2008, evacua el traslado Posicionamiento Estratégico

Limitada, en el sefiala lo siguiente:
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a.- Que, respecto de la Historia y los servicios ofrecidos y desarrollados a través de
posicionamientoweb, en cuanto a la supuesta historia esta no es tal. Que, tal como se puede
observar en NIC CHILE , cibertron simplemente es otro dominio del Sr. Osorio Soto , y por
ende no puede dar lo que no tiene. Es decir, propiedad a través de otro dominio y menos

justificar el accionar contrario a derecho que ha mantenido.

b-.- Que, en el mismo sentido los servicios desarrollados, supuestamente , por Cibertron no
son objeto de la presente accién. Que, lo que es objeto de la presente accion es que el
dominio posicionamientoweb, practicamente idéntico, ofrece los mismos servicios de mi
representada ( antecedente reconocido por la contraria ) , pero no sélo ofrece los mismos
servicios , sino que ademas utiliza la similitud en el nombre para crear confusion copiando la
diagramacion e incluso los colores de la pagina web del dominio posicionamiento.cl c.- Que,
respecto de las causales invocadas esta parte ha sido bastante clara el Reglamento de Nic
Chile se establece “ Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion

sea abusiva o0 que se haya realizado de mala fe.

d.- Que, sobre este particular debo detenerme, aqui la contraria asevera en razon de lo
establecido en el articulo 19 de la Ley 19.039, que mi parte no tendria derecho sobre la marca
de posicionamiento. Sobre el particular es menester sefialar a mi distinguido contradictor que
la propiedad de mi representada esta avalada por la inscripcion marcaria 814360 que reza

expresamente que lo Unico no protegido es la sigla “.clI” , cualquier otra alegacion sobre un
dominio inscrito tiene su propio procedimiento establecido en la Ley 19.039 , parece engafioso
y falaz atacar por una via idénea un derecho inscrito . Si se discute propiedad esta no es la
sede. En la sede respectiva, se deberia acreditar un mejor derecho cosa que en los hechos es

imposible que ocurra.

e.- Que, por ende es un hecho indubitado que mi parte inscribié y es titular del registro
marcario posicionamiento.cl inscrito en la clase 42 o sea “Servicios cientificos y tecnologicos
asi como servicios de investigacion y disefio relativos a ellos, servicios de andlisis y de

investigacion industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y sofware; servicios juridicos *
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f.- Que, en el mismo sentido incluso adquirié un afio antes que el demandando de revocacion
el dominio o sea mi parte de conformidad a los Registros de NIC CHILE ; adquirié con un afio
de antelacion el dominio web posicionamiento esto es con fecha 13 de Septiembre del afio
2005 .-

g.- Que, por ultimo se sefialan por la contraria una serie de dominios que tienen la palabra
posicionamiento incluida en su nombre, sin embargo ninguno de estos dominios, ha
desarrollado su actividad en abierta contradiccion al Reglamento, como si ha ocurrido con la
demandada de revocacion. Ninguno de esos dominios ha levantado paginas practicamente
idénticas a mi representado, ni ha inducido a error a sus clientes y si eso sucediere mi

representado se reserva las acciones respectivas.

h.- Que al efecto son elementos del interés legitimo la érbita subjetiva esto es la esfera de
intereses del titular del derecho como asimismo los contextuales en que estos derechos se
ejercen .- Sobre el particular no basta como observa el demandado que “ ha seguido |,
cumplido y pagado , todos los requisitos , procedimientos e impuestos requlares para obtener
su nombre de dominio y lo ha utilizado y utiliza actualmente con fines comerciales y para
ofrecer los servicios de su empresa , empresa con domicilio informado y conocido y que
genera empleos y negocios por los cuales paga impuestos “.Este razonamiento expuesto por
la demandada , carece de algo fundamental que es que no esta ofreciendo un servicio
original, de una forma propia y personal que lo diferencie de mi representado . El demandado
ofrece servicios, con el mismo nombre que el de mi representado, supuestamente los mismos
servicios y de su misma calidad, y de la misma forma copiando en su pagina hasta en la
cromografia que distingue a mi parte. No basta entonces como al parecer entiende el
demandado de revocacion ser formalmente legitimo ( pagar impuestos , derechos etc) . Se
requiere que esa estructura se cimente sobre su propiedad intelectual o creativa es ahi donde
falla el discurso de la legitimidad esgrimida El demandado de revocacion no sélo utiliza un
nombre similar al de mi parte, que conduce a error, sino que ademas copia la diagramacion
de sus paginas y sus colores, provocando mas confusion, no existiendo interés legitimo en la

clonacion del trabajo intelectual ajeno, en beneficio pecuniario propio y reconocido.
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i.- Que, en el mismo sentido se ha acreditado, que el ejercicio del demandado es de absoluta
mala fe , reconoce, las coincidencias, copia las diagramaciones, ofrece los mismos servicios y
ademas copia los colores, sin que haya desde la fecha de conocimiento de esta solicitudes
alterado ninguna de sus conductas .En el mismo sentido ha circunscrito su actuar en las
presunciones del articulo en sus letras ¢ y d “ Que se haya inscrito el nombre de dominio con el

fin de preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia”.-

j- Que, competencia leal parte del supuesto de la diferenciacion de los oferentes o
competidores. El demandado no se esmera en venderse en el mercado como un producto
diferente al de mi cliente, todo lo contrario porfiita del nombre y de su imagen por lo que mi
cliente queda expuesto a que si los servicios que ofrece no son buenos es su propia imagen

de la que si puede responder la que se ve perjudicada.

k. Que, sobre el particular es practica del demandado enviar correos masivos o SPAM ,
practica que mi representado ha suscrito no efectuar y como este clon virtual no ha pretendido

nunca diferenciarse produce error incluso en clientes suscritos de mi representado .-

15. Que, con fecha 24 de Diciembre de 2008, se recibe la causa a prueba fijandose al efecto los

puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Esta resolucion fue notificada a las partes

por correo electronico.

16. Que, con fecha 7 de Enero de 2009, don Esteban Osorio Soto solicita una prorroga al

termino de prueba.

17. Que, con fecha 9 de Enero de 2009, se otorga la prorroga de 5 dias contemplado. Esta

resolucion es notificada a las partes por correo electronico.

18. Que, con fecha 16 de Enero de 2009, Posicionamiento Estratégico Limitada acompafia los

documentos que sustentan su demanda y que corresponden a los siguientes:

a. Declaraciones Juradas por escritura publica de Lorena Andrea Chéavez Ajenjo y de Dofia

Jimena Sabina Huerto Bricefio quienes exponen sobre los inconvenientes por la
confusion de nombres que ha debido enfrentar mi representada .-

b. Acta Notarial de los siguientes antecedentes :
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b.1 - Mail recibido en la empresa de cliente que confunde a los demandados con mi
representada .-

b.2  SPAMinserto en los correos .-

b.3  Copia de del Departamento de Propiedad Industrial ( hoy INAPI) de la pagina en

que parece otorgado la marca posicionamiento.cl ( sin proteccion al cl) Nro de registro 814360

c. Listado de Clientes de Posicionamiento y cartera ABC 1 fracturada por el actuar de los

demandados de revocacion .

d. Antecedentes remitidos por NIC CHILE en particular acta Notarial en que se establece

la evidente similitud de las paginas de los demandados de revocacion y mi parte.

e. Papeleria de la empresa en que se acredita los colores y gréfica de mi representado
que reitera muchos de los argumentos expuestos en su presentacidn inicial, solicitando se

descarten los argumentos de la demandante por carecer estos de veracidad.

19. Que, con fecha 16 de Enero de 2009, Esteban Osorio Soto acompaiia los documentos que

sustentan su defensa y que corresponden a los siguientes:

1. Factura N° 000002 Duplicado original autorizada por el Sll, emitida por el hermano de mi
representado, pues tributariamente factura Don Cristian Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,
con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
nombre de dominio ~ posicionamientoweb.cl * e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia ~ POSICIONAMIENTO WEB °, factura emitida a nombre de Comercial Total
Pack limitada, Rut: 79.948.840-K, de fecha 6 de Mayo de afio 2008 por la suma de $1.071.000 de
acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte demandada del
nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita que su uso ha sido
de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencién de
confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria, ya que
incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones comerciales.

2.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, de fecha 5 de mayo de afio 2008, con el
cliente Comercial Total Pack Limitada, Rut: 79.948.840-K, por el servicio de posicionamiento web

plan 50 frases, por la suma total de $900.000 mas IVA, en donde consta que el proveedor de

14



servicios es Posicionamientoweb y se informa ademas como contacto el mail con el nombre de
dominio “posicionamientoweb.cl’, firmado por Don Julio Villalobos, Gerente de Ventas de
Comercial Total Pack Limitada , como antecedente de la Factura acompafiada en el numerando
N°1 de esta presentacion y que con la firma de este contrato de servicio acredita la formalidad,
seriedad , responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y ademas, que su uso
ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la
intencién de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni
antireglamentaria.

3.-Factura N° 000005 Duplicado original autorizada por el SlI, emitida por el hermano de mi
representado, pues tributariamente factura Don Cristidn Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,
con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
nombre de dominio ~ posicionamientoweb.cl * e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia ™ POSICIONAMIENTO WEB *, factura emitida a nombre de Zeal Chile S.A.,
Rut: 96.841.390-2, de fecha 16 de Junio de afio 2008 por la suma de $440.300 de acuerdo a
contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte demandada del nombre de
dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita que su uso ha sido de buena
fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencién de confundir o
haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria, ya que incluso paga
impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones comerciales.

4 -Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, N° C0089, de fecha 12 de Junio de afio
2008, con el cliente Zeal Chile S.A., Rut: 96.841.390-2,, por el servicio de posicionamiento web
plan 20 frases, por la suma total de $370.000 mas IVA, en donde consta que el proveedor de
servicios es Posicionamientoweb y se informa ademas como contacto el mail con el nombre de
dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por Don Francisco Sepulveda, Representante Legal de
Zeal Chile S.A. , como antecedente de la Factura acompafiada en el numerando N°3 de esta
presentacion y que con la firma de este contrato de servicio acredita la formalidad, seriedad ,
responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y ademas, que su uso ha sido de
buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencion de
confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria.
9.-Factura N° 000008 Duplicado original autorizada por el SlI, emitida por el hermano de mi

representado, pues tributariamente factura Don Cristian Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,
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con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
nombre de dominio * posicionamientoweb.cl ~ e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia ~ POSICIONAMIENTO WEB °, factura emitida a nombre de Al System
Limitada., Rut: 76.037.640-K, de fecha 30 de Julio de afio 2008 por la suma de $702.100 de
acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte demandada del
nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita que su uso ha sido
de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencién de
confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria, ya que
incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones comerciales.

6.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, N° C0097, de afio 2008, con el cliente
Al System Limitada., Rut: 76.037.640-K, por el servicio de posicionamiento web plan 25 frases, por
la suma total de $590.000 mas IVA, en donde consta que el proveedor de servicios es
Posicionamientoweb y se informa ademés como contacto el mail con el nombre de dominio
“posicionamientoweb.cl”, firmado por Don Manuel Ruz, Gerente comercial de Al System Limitada ,
como antecedente de la Factura acompafiada en el

numerando N° 5 de esta presentacion y que con la firma de este contrato de servicio acredita la
formalidad, seriedad , responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y ademas,
que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con
la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni
antireglamentaria.

7.-Factura N° 000013 Duplicado original autorizada por el Sll, emitida por el hermano de mi
representado, pues tributariamente factura Don Cristian Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,
con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
nombre de dominio * posicionamientoweb.cl ~ e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia ~ POSICIONAMIENTO WEB “, factura emitida a nombre de Comercializadora
Bimex Limitada., Rut: 78.836.730-9, de fecha 02 de Octubre de afio 2008 por la suma de
$309.400 de acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte
demandada del nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita
que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con

la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni
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antireglamentaria, ya que incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones
comerciales.

8.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, N° ACB010, de fecha 23 de Septiembre
de afio 2008, con el cliente Comercializadora Bimex Limitada., Rut: 78.836.730-9, por el servicio
de posicionamiento web plan frases, por la suma total de $309.000 més IVA, en donde consta que
el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa ademas como contacto el mail con
el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por Dofia Carolina Landaeta, encargada
de postventa de Comercializadora Bimex Limitada , como antecedente de la Factura acompafiada
en el numerando N° 7 de esta presentacion y que con la firma de este contrato de servicio acredita
la formalidad, seriedad , responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y ademas,
que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con
la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni
antireglamentaria.

9.-Factura N° 000015 Duplicado original autorizada por el SlI, emitida por el hermano de mi
representado, pues tributariamente factura Don Cristidn Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,
con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
nombre de dominio ~ posicionamientoweb.cl * e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia ~ POSICIONAMIENTO WEB °, factura emitida a nombre de Inmobiliaria Las
Compafiias de Serena Limitada., Rut: 76.010.690-9, de fecha 06 de Octubre de afio 2008 por la
suma de $236.016 de acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la
parte demandada del nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que
acredita que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva,
clandestina ni con la intencién de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma
ilegal ni antireglamentaria, ya que incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones
comerciales.

10.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, N® ACB010, de fecha 23 de Septiembre
de afio 2008, con el cliente Inmobiliaria Las Compafiias de Serena Limitada., Rut: 76.010.690-9,
por el servicio de posicionamiento web plan 6 frases, por la suma total de $198.333 mas IVA, en
donde consta que el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa ademas como
contacto el mail con el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por Dofia Paula

Campos, Gerente de Marketing de Inmobiliaria Las Compafiias de Serena Limitada, como
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antecedente de la Factura acompafiada en el numerando N° 9 de esta presentacion y que con la
firma de este contrato de servicio acredita la formalidad, seriedad , responsabilidad y
transparencia de sus relaciones comerciales y ademas, que su uso ha sido de buena fe,
informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencion de confundir o
haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria.

11.-Factura N° 000016 Duplicado original autorizada por el SlI, emitida por el hermano de mi
representado, pues tributariamente factura Don Cristidn Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,
con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
nombre de dominio ~ posicionamientoweb.cl * e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia © POSICIONAMIENTO WEB °, factura emitida a nombre de Rancagua
Inmobiliaria Rimsa S.A, Rut: 96.816.550-K, de fecha 06 de Octubre de afio 2008 por la suma de
$236.016 de acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte
demandada del nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita
que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con
la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni
antireglamentaria, ya que incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones
comerciales.

12.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, N° 98, de fecha 21 de Septiembre de
afio 2008, con el cliente Rancagua Inmobiliaria Rimsa S.A, Rut: 96.816.550-K, por el servicio de
posicionamiento web plan 6 frases, por la suma total de $198.333 méas IVA, en donde consta que
el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa ademas como contacto el mail con
el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por Dofia Paula Campos, Gerente de
Marketing de Rancagua Inmobiliaria Rimsa S.A, como antecedente de la Factura acompafiada en
el numerando N° 11 de esta presentacion y que con la firma de este contrato de servicio acredita
la formalidad, seriedad , responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y ademas,
que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con
la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni
antireglamentaria.

13.-Factura N° 000020 Duplicado original autorizada por el SlI, emitida por el hermano de mi
representado, pues tributariamente factura Don Cristidn Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,

con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
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nombre de dominio ~ posicionamientoweb.cl * e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia ©~ POSICIONAMIENTO WEB °, factura emitida a nombre de Comercial e
Industrial Lumisolar Limitada, Rut: 76.201.640-K, de fecha 08 de Octubre de afio 2008 por la
suma de $583.100 de acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la
parte demandada del nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que
acredita que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva,
clandestina ni con la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma
ilegal ni antireglamentaria, ya que incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones
comerciales.

14.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, N® C0089, de fecha 25 de Junio de afio
2008, con el cliente Comercial e Industrial Lumisolar Limitada, Rut: 76.201.640-K, por el servicio
de posicionamiento web plan 20 frases, por la suma total de $490.000 mas IVA, en donde consta
que el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa ademéas como contacto el mail
con el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl’, firmado por Don Arturo Letelier, Gerente
General de Comercial e Industrial Lumisolar Limitada, como antecedente de la Factura
acompanada en el numerando N° 13 de esta presentacion y que con la firma de este contrato de
servicio acredita la formalidad, seriedad , responsabilidad y transparencia de sus relaciones
comerciales y ademas, que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma
abusiva, clandestina ni con la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en
forma ilegal ni antireglamentaria.

15.-Factura N° 000025 Duplicado original autorizada por el SlI, emitida por el hermano de mi
representado, pues tributariamente factura Don Cristian Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,
con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
nombre de dominio * posicionamientoweb.cl ~ e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia “ POSICIONAMIENTO WEB *, factura emitida a nombre de Patagonia Camp
S.A., Rut: 76.820.870-0, de fecha 01 de Noviembre de afio 2008 por la suma de $952.000 de
acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte demandada del
nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita que su uso ha sido
de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencién de
confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria, ya que

incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones comerciales.
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16.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, PW N° 00428, de fecha 29 de Octubre
de afio 2008, con el cliente Patagonia Camp S.A. , Rut: 76.820.870-0, por el servicio de
posicionamiento web plan 20 frases, por la suma total de $800.000 mas IVA, en donde consta que
el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa ademas como contacto el mail con
el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por Don Pablo Araya, Gerente Comercial
de Patagonia Camp S.A., como antecedente de la Factura acompafiada en el numerando N° 15 de
esta presentacion y que con la firma de este contrato de servicio acredita la formalidad, seriedad ,
responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y ademas, que su uso ha sido de
buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencién de
confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria.
17.-Facturas N° 000011, N° 000022 y N° 000027 Duplicados originales autorizadas por el SlI,
emitidas por el hermano de mi representado, pues tributariamente factura Don Cristian Andreé
Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4, con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa
como mail y como péagina web el nombre de dominio ~ posicionamientoweb.cl * e incluso en forma
destacada se promociona como nombre de fantasia " POSICIONAMIENTO WEB “, factura emitida
a nombre de Sociedad Hotelera Eurotel Limitada, Rut: 78.446.860-7, de fechas 5 de Septiembre,
21 de Octubre y 28 de Noviembre de afio 2008 por las sumas de $470.000, $235.025 y $235.025
respectivamente de acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte
demandada del nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita
que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con
la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni
antireglamentaria, ya que incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones
comerciales.

18.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, de fecha 10 de Julio de afio 2007, con
el cliente Sociedad Hotelera Eurotel Limitada, Rut: 78.446.860-7, por el servicio de
posicionamiento web plan 100 frases, por la suma total de $790.000 méas IVA, en donde consta
que el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa ademéas como contacto el mail
con el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por Dofia Teresa Santelices, Gerente
Comercial de Sociedad Hotelera Eurotel Limitada, como antecedente de la Facturas acompafiadas
en el numerando N° 17 de esta presentaciéon y que con la firma de este contrato de servicio

acredita la formalidad, seriedad , responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y
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ademas, que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva,
clandestina ni con la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma
ilegal ni antireglamentaria.

19.-Factura N° 000029 Duplicado original autorizada por el SlI, emitida por el hermano de mi
representado, pues tributariamente factura Don Cristidn Andreé Osorio Castro, Rut: 16.088.220-4,
con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y como pagina web el
nombre de dominio * posicionamientoweb.cl ~ e incluso en forma destacada se promociona como
nombre de fantasia © POSICIONAMIENTO WEB *, factura emitida a nombre de Constructora
Cidepa Limitada, Rut: 85.652.800-6, de fecha 28 de Noviembre de afio 2008 por la suma de
$1.028.160 de acuerdo a contrato, con lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte
demandada del nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita
que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con
la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni
antireglamentaria, ya que incluso paga impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones
comerciales.

20.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original y anexo contrato, PW N° 00476, de
fecha 28 de Noviembre de afio 2008, con el cliente Constructora Cidepa Limitada, Rut:
85.652.800-6, por el servicio de posicionamiento web plan 20 frases, por la suma total de
$1.028.160, en donde consta que el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa
ademas como contacto el mail con el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por
Don P. Lorca, Representante de Constructora Cidepa Limitada, como antecedente de la Factura
acompafada en el numerando N° 19 de esta presentacién y que con la firma de este contrato de
servicio acredita la formalidad, seriedad , responsabilidad y transparencia de sus relaciones
comerciales y ademas, que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma
abusiva, clandestina ni con la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en
forma ilegal ni antireglamentaria.

21.-Facturas N° 000034 y N° 000041 Duplicados originales autorizadas por el SllI, emitidas por el
hermano de mi representado, pues tributariamente factura Don Cristian Andreé Osorio Castro,
Rut: 16.088.220-4, con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y
como pagina web el nombre de dominio * posicionamientoweb.cl ~ e incluso en forma destacada

se promociona como nombre de fantasia * POSICIONAMIENTO WEB “, factura emitida a nombre
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de Purificacion Fernandez Gonzalez, Rut: 6.926.163-9, de fechas 11 y 15 de Diciembre de afio
2008 por las sumas de $304.640 y $609.280 respectivamente de acuerdo a contrato, con lo que
se acredita el buen uso que ha hecho la parte demandada del nombre de dominio
“posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita que su uso ha sido de buena fe,
informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencion de confundir o
haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria, ya que incluso paga
impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones comerciales.

22.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, PW N° 00453, de fecha 11 de
Diciembre de afio 2008, con el cliente Purificacion Fernandez Gonzalez, Rut: 6.926.163-9, por el
servicio de posicionamiento web plan 20 frases, por la suma total de $340.640 IVA incluido, en
donde consta que el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa ademas como
contacto el mail con el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por Dofia Purificacion
Fernandez, Gerente, como antecedente de la Facturas acompafadas en el numerando N° 21 de
esta presentacion y que con la firma de este contrato de servicio acredita la formalidad, seriedad ,
responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y ademas, que su uso ha sido de
buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencion de
confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria.
23.-Facturas N° 000035 y N° 000040 Duplicados originales autorizadas por el SllI, emitidas por el
hermano de mi representado, pues tributariamente factura Don Cristian Andreé Osorio Castro,
Rut: 16.088.220-4, con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y
como péagina web el nombre de dominio™ posicionamientoweb.cl * e incluso en forma destacada
se promociona como nombre de fantasia * POSICIONAMIENTO WEB “, factura emitida a nombre
de Empresa Hotelera Gran Palace Limitada, Rut: 81.847.600-0, de fechas 11 y 15 de Diciembre
de afio 2008 por las sumas de $342.720 y $685.440 respectivamente de acuerdo a contrato, con
lo que se acredita el buen uso que ha hecho la parte demandada del nombre de dominio
“posicionamientoweb.cl” y como antecedente que acredita que su uso ha sido de buena fe,
informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencion de confundir o
haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria, ya que incluso paga
impuestos de acuerdo a la ley por sus operaciones comerciales.

24.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, PW N° 00452, de fecha 04 de

Diciembre de afio 2008, con el cliente Empresa Hotelera Gran Palace Limitada, Rut: 81.847.600-0,
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por el servicio de posicionamiento web plan 20 frases, por la suma total de $1.028.160, en donde
consta que el proveedor de servicios es Posicionamientoweb y se informa ademéas como contacto
el mail con el nombre de dominio “posicionamientoweb.cl”, como antecedente de las Facturas
acompafadas en el numerando N° 23 de esta presentacion y que con la firma de este contrato de
servicio acredita la formalidad, seriedad , responsabilidad y transparencia de sus relaciones
comerciales y ademas, que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de forma
abusiva, clandestina ni con la intencion de confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en
forma ilegal ni antireglamentaria.

25.-Facturas N° 000036 y N° 000037 Duplicados originales autorizadas por el Sll, emitidas por el
hermano de mi representado, pues tributariamente factura Don Cristian Andreé Osorio Castro,
Rut: 16.088.220-4, con el giro Soluciones de Internet, en cuyos datos se informa como mail y
como pagina web el nombre de dominio * posicionamientoweb.cl * e incluso en forma destacada
se promociona como nombre de fantasia “ POSICIONAMIENTO WEB ", factura emitida a nombre
de Tecsinox S.A., Rut: 99.532.520-9, ambas de fecha 11 de Diciembre de afio 2008 por las
sumas de $178.500 y $654.500 respectivamente de acuerdo a contrato, con lo que se acredita el
buen uso que ha hecho la parte demandada del nombre de dominio “posicionamientoweb.cl” y
como antecedente que acredita que su uso ha sido de buena fe, informado, transparente y no de
forma abusiva, clandestina ni con la intencién de confundir o haciendo uso de otro nombre de
dominio en forma ilegal ni antireglamentaria, ya que incluso paga impuestos de acuerdo a la ley
por sus operaciones comerciales.

26.-Contrato de Servicio de Posicionamiento Web original, PW N° 00447, de fecha 9 de Diciembre
de afio 2008, con el cliente Tecsinox S.A., Rut: 99.532.520-9, por el servicio de posicionamiento
web plan 40 frases, por la suma total de $600.000 més IVA, en donde consta que el proveedor de
servicios es Posicionamientoweb y se informa ademas como contacto el mail con el nombre de
dominio “posicionamientoweb.cl”, firmado por Don José Luis Pinto, Gerente General de Tecsinox
S.A., como antecedente de la Facturas acompafiadas en el numerando N° 25 de esta
presentacion y que con la firma de este contrato de servicio acredita la formalidad, seriedad ,
responsabilidad y transparencia de sus relaciones comerciales y ademas, que su uso ha sido de
buena fe, informado, transparente y no de forma abusiva, clandestina ni con la intencién de

confundir o haciendo uso de otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria.
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27.-DECLARACION JURADA; ante notario de Don: Carlos Ernesto Eyzaguirre Valderas,
Representante legal de Destaca S.A., competencia directa de ambas partes en este juicio y por
ende de mi representado a través del Sitio Web “www.destaca.cl” , como antecedente que
acredita que el nombre de dominio * posicionamientoweb”.cl, ha sido usado correctamente y de
buena fe, no de forma abusiva, clandestina ni con la intencion de confundir o haciendo uso de
otro nombre de dominio en forma ilegal ni antireglamentaria e informa y acredita del significado

genérico de la palabra posicionamiento.

20. Que con fecha 15 de Junio de 2009, se tuvieron por acompafiados los documentos
acompafados con citacion y atendido el estado del proceso, se cito a las partes a oir

sentencia. Esta resolucion es notificada a las partes por correo electronico.
Y CONSIDERANDO:

1. Que, el articulo 6 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL dispone que "por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo
el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] libera de cualquier responsabilidad a la
Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias de la Computacion, a NIC Chile y a sus
funcionarios y asesores, por las obligaciones, responsabilidades y otros actos o hechos que le
generen obligaciones al solicitante, renunciando expresa y anticipadamente a las acciones

legales";

2. Que, el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién 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.
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10.

1.

12.

13.

Que, se ha acreditado en autos que el titular del nombre de dominio materia de este
arbitraje y la parte demandante son compafiias competidoras cuyos giros son
idénticos.

Que, desde esta perspectiva, cada compaiiia es libre de buscar los elementos que
juzgue necesarios para darse a conocer de mejor manera y lograr insertar sus
servicios en forma mas eficiente.

Que, la busqueda de la eficiencia, y de la capacidad de crecimiento, no puede bajo
ninguna perspectiva estar unida a una accion refiida con la libre competencia o lo que
se denomina competencia desleal.

Que segun consta de los antecedentes acompafiados, la parte demandante antecede
al demandado en el giro de posicionamiento de empresas con portales de Internet, y
que sus clientes son empresas muy reputadas y que se enmarcan dentro del sector
denominado ABC1.

Que, el portal posicionamiento.cl es la herramienta de venta, marketing y contacto
empleado por el demandante para desarrollar su negocio.

Que, asimismo la parte demandante ha demostrado ser duefia de la marca
posicionamiento, la que tiene inscrita para distinguir los servicios de la clase 42. Este
registro fue verificado por este arbitro y se encuentra vigente.

Que, el sélo hecho de contar con una registro maracario no constituye una base para
legitimar una accién de revocacion como la planteada. Que para ello es necesario que
se den los requisitos enunciados en el articulo 22 del Reglamento.

Que, desde esta perspectiva a este arbitro le corresponde ponderar los elementos
allegados por las partes a este juicio para ver si se verifican o no dichas condiciones.
Que, la eleccion por parte del demandando de la expresion
POSICIONAMIENTOWEB.CL, en circunstancias normales constituiria una eleccién
que se enmarca dentro del giro en que se desempefia.

Que, asimismo, el demandado a través del material probatorio aportado ha
demostrado que sus actividades son reales 0 no nominales.

Que, desde una perspectiva legal la palabra POSICIONAMIENTO ademés de
constituir una marca comercial registrada por parte del demandante, constituye la

parte mas importante de su atributo de la personalidad.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Que, la calidad de genérica o no de la expresion posicionamiento no cambia en nada
lo expuesto precedentemente.

Que, tratandose ambas empresas de empresas competidoras, el determinar si la
solicitud y posterior uso del dominio posicionamientoweb.cl se ha hecho de mala fe es
una condicion esencial a determinar la base real de esta demanda.

Que, por la evidencia acompafiada por la demandante existe una comdn
denominador o palabra que esta produciendo confusion entre los clientes de la parte
demandada.

Que, esta confusién se debe primero a la cercania de las palabras identificadoras
empleadas o nombres de dominio, por lo giro de cada una de ellas y por lo elementos
de disefio y diagramacién presentes en las paginas web respectivas.

Que, todas estas coincidencias unidas son a juicio de este arbitro de suma
importancia pues determina que por parte del demandado ha existido la intencidn de
asimislarse a posicionamiento.cl del demandante, sin que ello pueda justificarse como
una mera coincidencia.

Que, entonces existen fundamentos para establecer que la eleccion y uso por parte
del demandado del nombre de dominio pocisionamientoweb.cl como herramienta de
trabajo busco entre otras cosas ganar cuotas de mercado a costa de confundir a los
posibles clientes de la demandante, conducta de por si contraria a la competencia
leal.

Que, lo anterior esta ratificado por el envi6 de mensajes tipo spam a clientes del
demandante, lo que determina que existen presunciones fundadas para creer que
tanto en la eleccién, como con el uso del dominio pocisionamientoweb.cl se buscaba
obtener una ventaja comercial que se basaba en la experiencia y fama del negocio de
la parte demandante pocisionamiento, lo que a juicio de este arbitro es una conducta
refiida con la moral mercantil mas béasica.

Que, entonces en cuanto a la mala fe del Actual Asignatario, y puntualmente en lo
que se refiere al articulo 22 de la Reglamentacion de NIC Chile es necesario hacer las
siguientes consideraciones: Segun la norma antes sefialada, para que un dominio sea
considerado inscrito de mala fe, se deben cumplir tres condiciones: a) Que el nombre

de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de
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22.

23.

servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido. Que, en este caso, el demandante ha acreditado ser titular
de la marca comercial posicionamiento, sin que el complemento web incorporado por
el demandado sea suficiente como para distinguirlo o diferenciarlo, sobre todo por que
ademas ambas se emplean para los mismos servicios. Respecto de este punto,
destacar que el hecho de tener inscrita una marca por si solo no es un hecho
calificador de mala fe, para que esta este presente deben darse elementos
complementarios que necesariamente lleven a concluir que existe una conducta que
busca crear confusion en el mercado por el uso malicioso que se haga de la marca,

cuestion que en este caso ha sido acreditado.

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos
con respecto del nombre de dominio. Que, en este caso el uso por parte del
demandando esta desprovisto de legitimidad, pues al pretender confundir a los
consumidores de la demandada ha perdido y hecho evidente los derechos preferentes
de ésta sobre el dominio materia de este arbitraje. Que el simple uso, por si solo no

constituye base de un derecho o interés legitimo.

c) Que haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Que, conforme al material probatorio
aportado en el juicio y no objetado y las diligencia desarrolladas por este Arbitro se ha
podido constatar que el demandado no ha actuado de buena fe. El desarrollar un
negocio similar al de la competencia méas inmediata copiando palabras, colores
disefios y empleando mensajes engafiosos claramente demuestran que el uso dado

por el demandado no se enmarca dentro de la buena fe.

Que, conforme lo antes expuesto, resulta evidente la mala fe de la conducta
desplegada por el demandado, la que en opinién de este arbitro se enmarca de forma
exacta en los casos de mala fe establecidos en el articulo 22 del Reglamento de NIC
Chile.

Que, respecto de los derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio

pocisionamientoweb.cl, este arbitro ha constatado la trayectoria del demandante. Que,
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24.

25.

como se ha sefialado, tiene como razén social, marca comercial y herramienta de
venta el dominio posicionamiento.cl, dominio practicamente idéntico a aquel materia
de esta accion de revocacion. Todo lo anterior da cuenta de un legitimo interés sobre

el nombre de dominio posicionamientoweb.cl.

Que, en lo que se refiere a la similitud del nombre de dominio posicionamientoweb.cl
con marca de servicios sobre la cual tiene derechos el reclamante, con un nombre del
cual es asignatario el reclamante o con un nombre por el cual este es conocido. Este
arbitro ha podido constatar que la marca comercial POSICIONAMIENTO se encuentra

registrada en Chile a nombre de la demandante.

Que, tras un analisis de los antecedentes aportados durante el transcurso de este
proceso, este Arbitro ha llegado a la conviccion que lo que Unicamente movid al
demandado fue un afan de lucro, sin tener contar con un legitimo interés, lo que unido
a la conducta tendiente a perjudicar directamente la imagen e intereses del
demandante, permiten concluir que su conducta es reprochable y vulnera todos los
principios que protege el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile.

VISTOS SE RESUELVE:

Acojase la demanda de revocacion planteada por Posicionamiento Estratégico Limitada. Asignese
el nombre de dominio POSICIONAMIENTOWEB.CL al demandante, esto es Posicionamiento

Estratégico Limitada

Cada parte soportara sus costas.

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

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Patricio de la Barra Gili.
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Claudia Ruiz Jaramillo

Lorena Carvajal Valdés
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