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RESUMEN Este trabajo analiza la novedosa problematica del uso de mar-
cas comerciales ajenas en internet como palabras clave, especificamente
en el sistema de Google Adwords, a fin de determinar si dicha utilizacién
no autorizada de signos distintivos, por parte de terceros competidores,
constituye en si mismo un acto de competencia desleal de conformidad
con la Ley 20.169. Para lo anterior, en un primer momento se examina el
funcionamiento del sistema de anuncios, determinando el marco factico,
para luego revisar los casos primitivos de jurisprudencia comparada y las
soluciones de los tribunales alrededor del mundo. Finalmente, se exami-
na un caso concreto que han conocido nuestro tribunales, observando
que el fallo fue acertado en primer instancia, aunque utiliza una premisa
factica desafortunada que no comprende cabalmente las distinciones ne-
cesarias que deben existir al tratar estas nuevas tecnologias y esta forma

de publicidad.

1. Agradezco al profesor Manuel Bernet Pdez, quien me introdujo en las temdticas de
competencia desleal, y también a Paula Sagredo Aylwin, quien actud como ayudante de

investigacion en la ultima etapa de este trabajo.
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PALABRAS CLAVE Internet, marcas comerciales, Google Adwords, com-
petencia desleal, uso de marca ajena.

ABSTRACT This work analyzes the recent issue of the Internet and Law,
the use of third party trademarks in advertising as keywords, specifically
in the Google Adwords system, and pretends to determine if the unautho-
rized use of distinctive signs from competitors constitutes an act of unfair
competition under the Chilean law. In this order, to answer this question,
in the beginning is explained the factual framework; and then it’s exa-
mined the early cases of comparative jurisprudence and court solutions
around the globe. Finally, we review the case that has been known by our
courts, the decision was successful in the result, but uses an unfortunate
factual premise that not fully understand the distinctions that must exist
to treat these new technology and this form of advertising.

KEYWORD Internet, trademarks, Google Adwords, unfair competition,
use of trademarks.

INTRODUCCION

El mundo ha cambiado significativamente. La tecnologia ha transforma-
do la forma en que vivimos y nos comunicamos a través de internet y las
redes sociales. Estas tltimas han dado lugar a nuevos negocios y tipos
de publicidad, afectando intensamente las legislaciones, que de forma
frecuente se aplican a nuevos escenarios del mundo moderno para los
cuales no fueron concebidas.

En este contexto podemos mencionar nuevas alternativas de avisaje,
dentro de las cuales una ha cobrado mayor fuerza: nos referimos al aviso
que se despliega en los resultados de los motores de busqueda, como,
por ejemplo, Google Adwords. Este tipo de publicidad aparece en el
navegador del computador al ingresar una palabra clave en la barra de
busqueda del buscador. En esta publicidad existe tanto un consumidor
que utiliza la palabra, como un anunciante que vincula su anuncio a esa
expresion o vocablo.

En virtud de estos fendmenos la normativa se ve afectada, por cuanto
regulard situaciones que el legislador no tenia contempladas al momento
de su redaccion. No obstante, corresponde al derecho vy, especialmente
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a la doctrina, resolver estas situaciones y determinar la legalidad de los
nuevos tipos de publicidad, asi como establecer la regulacion aplicable.

En atencién a lo anterior, este trabajo pretende resolver la proble-
matica respecto de si la utilizacion de marcas comerciales de terceros a
través de Google Adwords constituye una infraccién a la luz del derecho
y, particularmente, si su uso puede configurar algun ilicito de conformi-
dad con la Ley 20.169 que regula la competencia desleal. De tal forma,
esperamos encontrar una solucion concreta y pragmatica.

Este trabajo se compone de dos partes. En la primera trataremos los
antecedentes generales, los supuestos de hecho del avisaje que dan lugar a
distintos tipos de anuncios y el funcionamiento del buscador de Google,
tanto desde la perspectiva del anunciante como del usuario. Asimismo,
conoceremos algunos casos de la jurisprudencia extranjera para identi-
ficar los criterios rectores que se utilizaron para resolver este conflicto.

En la segunda parte de este trabajo, luego de tener una vision general
del problema a través de la revision de casos emblematicos que han te-
nido origen en internet, intentaremos dar solucion al caso chileno cono-
cido por nuestros tribunales y cuyo resultado aun se mantiene incierto.
El litigio involucra a renombradas empresas nacionales de facturacion
electronica, quienes demandan a South Consulting, Google Chile Ltda.
y Google Inc.

Con posterioridad, determinaremos los requisitos para que un anun-
cio constituya una infraccion a la Ley 20.169, clasificaremos los tipos
de aviso en virtud de su contenido y ubicacion en el buscador, examina-
remos si los signos distintivos sin registro gozan de proteccion y final-
mente concluiremos este trabajo sefialando cudl debiese ser la postura de
nuestra judicatura.

ANTECEDENTES GENERALES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA'Y NOCIONES GENERALES

La utilizacién de marcas comerciales ajenas para desplegar anuncios pa-
gados en un sitio web es una variante novedosa de las dificultades que
precedentemente habian surgido en la red.

Asimismo, corresponde sefialar que a nivel mundial el conflicto tras-
pasa las barreras de lo tedrico y la cuestion ha tenido importantes re-
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percusiones, siendo conocida por tribunales germanos, franceses y nor-
teamericanos. Sin perjuicio de que buscadores como Google operan en
todo el mundo y en la medida que exista conciencia de esta tecnologia y
de los usos indebidos a que da origen, el problema tendra una relevancia
global y fundamental para los negocios que utilizan medios electrénicos.

Nuestro pais no ha estado exento de esto, ya que ha llegado a los
tribunales un caso relativo a estas materias en que una empresa de fac-
turacién electronica llamada South Consulting Signature S.A. decidié
publicar avisos publicitarios en internet con el objeto de llegar a un
mayor numero de clientes. Para lograr su objetivo contraté el servicio
Google Adwords, el cual permite mostrar anuncios en la pagina del
buscador del mismo nombre, previa seleccion de una palabra clave que
se escoge libremente. Con el objeto de desplegar sus anuncios la compa-
fifa anunciante optd por los términos «Acepta», «Azurian», «DBNet»
y «Paperless», pero la seleccion no fue al azar y se fundé en el hecho de
que son signos distintivos utilizados por los usuarios que desean con-
tratar el servicio de facturacién electronica. No obstante, la empresa
que contraté el servicio no contempld que los términos utilizados son
marcas comerciales de terceros competidores, que proveen exactamente
el mismo servicio de facturacion que los anuncios pretendian promocio-
nar legitimamente.

De tal forma, el problema surge precisamente de la utilizacion de
marcas comerciales de terceros para promocionar servicios propios,
ya que los titulares se vieron amenazados y consideraron que existe un
aprovechamiento ilicito de la reputacion ajena y una desviacion ilegal
de clientes, lo cual pudiese encuadrarse en una infraccion a la Ley de
Competencia Desleal o en un uso no autorizado de una marca registrada
en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual conforme la Ley de
Propiedad Industrial (LPI).

Haciendo una breve resefia del caso, las empresas afectadas fueron:
Acepta.com S.A., Azurian Tecnologia Ltda., DBNET Ingenieria de Soft-
ware S.A. y E-Patners S.A., lo que motivo la interposicién de acciones
simultdneas, fundadas en el articulo 5 de la Ley sobre Competencia Des-
leal y el articulo 106 de la LPI.

Por udltimo, cabe destacar que en el expediente consta que al ingresar
en el buscador una de las marcas comerciales de los demandantes, apa-
rece un aviso publicitario que contiene en su encabezado la marca recién
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ingresada y que el hipervinculo del anuncio redirige al usuario al sitio
institucional de South Consulting S.A.

Consideramos que este tipo de practicas no es accidental, ya que
desde una perspectiva econémica los agentes del mercado han percibi-
do positivamente estos términos por ser sumamente conocidos por los
consumidores. Con ellos pueden beneficiarse al disponer de anuncios
asociados a estas palabras clave. Por tanto, estimamos que el caso en
comento pudiese ser s6lo el primero de un sinnimero de conflictos deri-
vados de la laxitud de la tecnologia.

En los proximos afios, creemos que esta practica serd bastante co-
mun, dado que los adelantos tecnoldgicos que lo permiten son recientes
y en la medida que se masifiquen afectaran trasversalmente a las diversas
industrias. Existen datos concretos que sefialan que el comercio electro-
nico no sélo es una realidad sino que tiene una creciente importancia
(Giner, 2014).

Debido a lo anterior, es fundamental un andlisis juridico que com-
prenda la funcién que cumplen las marcas comerciales en nuestro siste-
ma, para asi delimitar claramente el derecho subjetivo del cual gozan los
titulares y establecer manifiestamente los usos autorizados por el orde-
namiento a terceros ajenos. En sintesis, dada la importancia practica que
goza la cuestion y por ser un tOpico reciente en nuestros tribunales, me-
rece determinarse si el mero uso de una marca ajena como palabra clave
puede ser una conducta prohibida por sus respectivos titulares o, por el
contrario, es de aquellos usos que escapan a su esfera de exclusividad.

KEYWORD: UNA PROBLEMATICA DIFERENTE

Como ya sabemos, este trabajo tratara particularmente la infraccién co-
metida al utilizar una marca ajena en internet. No obstante, primero es
necesario hacerse cargo de los usos sin autorizacion fuera de la red, a fin
de tener claridad respecto de la regla general, y asi posteriormente obser-
var si se mantienen los mismos supuestos que fundamentan la aplicacion
de la regulacion de forma tradicional.

Ulteriormente a ello mencionaremos sucintamente cada una de las
situaciones problematicas que se generan, con el fin de diferenciarlas de
esta nueva practica de la publicidad y asi tener certeza de que estamos en
presencia de una cuestiéon novedosa en la disciplina.
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Regla general en el ambito fisico

La legislacion aplicable y relativa al uso de marcas comerciales ajenas
se establece claramente en el articulo 19 bis D de la LPL al delimitar el
derecho que tiene el titular sobre la marca respectiva:

La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de
utilizarla en el trafico econémico en la forma que se le ha conferido y
para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales
o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular
de una marca registrada podra impedir que cualquier tercero, sin su
consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales mar-
cas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para
los cuales se ha concedido el registro, y a condicion de que el uso hecho
por el tercero pueda inducir a error o confusion. Cuando el uso hecho
por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumird que
existe confusion.

De tal forma, la regla general consagrada por nuestro ordenamiento
confiere un derecho de exclusividad a los titulares que han inscrito sus
signos distintivos, lo que les permite prohibir el uso de sus marcas co-
merciales a terceros en el curso de operaciones comerciales. No obstante,
esta prohibicion no es absoluta, ya que se autoriza la denegacion s6lo en
el curso de las operaciones comerciales respecto de productos, servicios
o establecimientos comerciales o industriales propios, en la medida que
copulativamente también haya riesgo de confusion.

Asimismo, existe una serie de usos de la marca registrada que no esta-
rian amparados por la proteccion que otorga la ley, como, por ejemplo,
el uso de marcas dentro de la esfera privada el cual queda fuera del 4m-
bito de las operaciones comerciales, lo que implica necesariamente que
su uso por parte de terceros es licito.

Un ejemplo de uso licito es la situacion en que un autor utiliza las
marcas que estime convenientes en la publicaciéon de un texto deriva-
do de las investigaciones que realiza. Inclusive en el ambito comercial
y en un caso mds extremo, un tercero podria utilizar las marcas de su
competencia siempre que no las utilice para diferenciar sus productos,
servicios o establecimientos. Esto no ocurre con frecuencia en nuestro
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pais, pero a nivel mundial en las diversas industrias se utilizan marcas de
la competencia para realizar la llamada publicidad comparativa: a pesar
de estar en el ambito comercial, el tercero utiliza la marca reconocien-
do que le pertenecen a otro y por ello no es posible aseverar que la usa
para diferenciar sus productos, servicios o establecimientos comerciales
o industriales.

En cambio, seria ilicito utilizar la marca ajena a nombre propio pues-
to que se estaria utilizando la marca en el curso de operaciones comer-
ciales y simultineamente para distinguir productos, servicios o estableci-
mientos, con un riesgo de confusion evidente.

Finalmente, la aplicacion tradicional del derecho de marcas irroga
que existen ciertos usos de los signos distintivos que estin permitidos
por el ordenamiento, siempre que la utilizacion sea en un dmbito distin-
to del comercial; o cuando estando en dicho ambito, el uso no sea para
diferenciar productos, servicios o establecimientos propios.

Regla general en el ambito de internet

Al examinar la normativa aplicable y determinar que no existe regula-
cion especial relativa al uso de marcas en internet, corresponde emplear
aquella que tradicionalmente sirve para delimitar los usos de las marcas
comerciales en el mundo fisico. Podriamos sostener primitivamente que
utilizar una marca ajena en Internet reviste entonces la misma ilicitud
que tendria utilizar una marca ajena para distinguir productos y servi-
cios propios en un periddico local.

En primer lugar, nos parece evidente que la mayoria de los nuevos
negocios y un sinnimero de las operaciones comerciales se realizan por
medio de internet, siendo la difusion de la informacion uno de los prin-
cipales propositos de esta plataforma. Considerando estos supuestos y
especialmente al develar que éste no es un ambito privado, ya que la
plataforma no considera restricciones de acceso, nos parece ineludible
aseverar que internet es susceptible de considerarse una esfera de indole
comercial.>

2. Cf. la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea del caso Google France
y Google (C-236/08), 23 de marzo de 2010, apartados 50 y 51, disponible en <http:/
bit.ly/1JoiisE>.
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En segundo lugar, al entender que internet es per se un ambito comer-
cial o que lo es en el caso concreto de Adwords, correspondera determi-
nar si el uso de las marcas como palabras clave se hace para distinguir
productos, servicios o establecimientos. En principio, estimamos que
utilizar la marca comercial exclusivamente como palabra clave no es un
uso que esté destinado a distinguir servicios, productos o establecimien-
tos, dado que la utilizacion natural de las marcas que observamos en los
anuncios so6lo tiene por propésito desplegar un anuncio propio, que no
hace alusion a la marca ajena en su contenido.

Es importante sefialar que el anuncio que s6lo usa la marca ajena
como palabra clave tiene un contenido visible absolutamente indepen-
diente del signo distintivo ajeno que utiliza. En este caso, el anuncio usa
sus propios signos distintivos para distinguir sus respectivos productos
o servicios, sin utilizar la marca ajena visiblemente. Esto sera clave para
entender el problema y adherir a una determinada solucién, ya que al
hacer la distincion sera factible suponer que el mero uso de una marca
ajena como palabra clave es andlogo a la utilizaciéon de marcas de com-
petidores en publicidad comparativa, lo cual ciertamente esta permitido
por nuestro ordenamiento.

Mais adelante podremos apreciar que nuestros tribunales no distin-
guen el mero uso de una marca comercial como palabra clave, con el uso
simultdneo de la marca como palabra clave y como parte del contenido
del anuncio.

Problemdticas precursoras en internet

El uso de marcas comerciales ajenas como palabras clave no es un con-
flicto aislado en internet. Con el nacimiento de la plataforma han surgi-
do diversas situaciones que entran en pugna con el ordenamiento juridi-
co vigente y con derechos subjetivos especificos. Por tanto, nos gustaria
diferenciar la utilizacion de marcas comerciales ajenas contrastindola
con otros hechos problematicos que ocurren habitualmente en la red,
para que sea posible observar con claridad que estamos ante un conflicto
juridico diferente.

La primera situacion conflictiva que comentaremos es el linking
(Hilliard, Welch y Widmaier, 2008: 455), por cuanto es una practica
sumamente comun y al mismo tiempo la base de las conexiones en in-
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ternet, que consiste sucintamente en dar acceso a otro sitio web desde
un sitio primitivo a través de un hipervinculo, lo cual ha sido consi-
derado como una conducta que no reviste conflicto (Hilliard, Welch y
Widmaier, 2008). No obstante, estas posibilidades derivadas del avan-
ce tecnoldgico han generado ciertos problemas cuando un sitio web
utiliza un dominio que pudiese aludir a la propiedad industrial de otra
empresa.

En Estados Unidos, la compaiiia de automoéviles Nissan intent6 li-
mitar el contenido que podia publicar la compania Nissan Computers,
cuyo dominio es <http://www.nissan.com>. Esta ultima se dedicaba al
rubro de la computacion y su uso se amparaba plenamente en que el
apellido del duefio coincidia con la famosa automotora. Sin éxito y en
una etapa bastante primitiva de internet, se quiso delimitar el contenido
y publicidad del sitio, pero no habia una vulneracion a los derechos de
los demandados,? o no podia entenderse como vulneracién la utilizacion
legitima de derechos propios.

Igualmente existe la posibilidad de enlace profundo o deep linking,
que consiste en utilizar un hipervinculo para llevar al usuario a una pa-
gina de un sitio web ajeno que esta varios niveles debajo de su respectiva
pagina principal (Hilliard, Welch y Widmaier, 2008). Esta situacién ha
sido considerada problematica, dado que este enlace profundo que redi-
rige al usuario afecta de forma relevante a los propietarios de la pagina
cuyo material se utiliza. En particular, reduce el tiempo que el usuario
esta en el sitio, ademas de ser una forma de ignorar las condiciones de
uso y los anuncios de la web cuyo contenido se extrae, hecho ciertamen-
te relevante y que en ocasiones puede ser parte del modelo de negocio de
la empresa (Hilliard, Welch y Widmaier, 2008).

Las posibilidades técnicas y materiales que provee internet son va-
riadas. Asi como existe la posibilidad de enlazar el contenido de di-
versos sitios web mediante un hipervinculo, también es posible abrir
directamente contenido de un sitio web ajeno en el propio. En palabras
simples, es posible que nuestro sitio web incluya dentro de su pro-
pia estructura una «ventana» en la que simultineamente se muestra
el contenido de una pagina web ajena. Esto se conoce como framing
(Hilliard, Welch y Widmaier, 2008) y ciertamente reviste un conflicto

3. Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp., 378 F.3d 1002, 1020 (9th Cir. 2004).
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manifiesto al constituir la utilizacion de obras protegidas por el dere-
cho de autor.#

Asimismo, existen figuras mas modernas del framing, como barras
superiores o laterales, que podemos apreciar muchas veces al navegar
en la red. Similar problematica ocurre con el servicio de Google News,’
el que capta usuarios utilizando noticias confeccionadas por terceros, lo
que pudiese estar vulnerando eventualmente los respectivos derechos de
sus autores. Por ultimo, cabe mencionar que Google Adsense es un sis-
tema de publicidad que utiliza esta misma técnica, permitiendo que los
usuarios ganen dinero al insertar anuncios graficos en sus propios sitios
en linea, siendo parte del contenido del mismo.

También ha sido frecuente encontrar referencias sobre los metatags:
éstos son parte de los pardmetros ocultos que contiene una pagina web
en su codigo fuente. Materialmente consisten en palabras que se ingresan
en dicho codigo y que hacen alusion a los topicos mds representativos
del sitio. Sirven a los motores de bisqueda como factor para dar priori-
dad a un sitio por sobre otro en la lista de resultados que ve el usuario,
mejorando su ubicacion en los resultados naturales. De tal forma, el pro-
blema radica en que se han utilizado para desviar a los consumidores sin
discriminar si el término utilizado corresponde a una marca comercial,
lo que ha generado confusion en los usuarios que, buscando una pagina
especifica, han sido derivados, por ejemplo, a sitios de la competencia.
También podrian creer que existe una vinculacién econémica entre la
marca que ingresaron en el buscador y el sitio que finalmente visitan
(Hilliard, Welch y Widmaier, 2008).

MOTORES DE BUSQUEDA

Como ya lo adelantdbamos, la publicidad a través de palabras clave es
uno de los nuevos casos de conflicto juridico en internet. Con el propé-

4. Por medio de la técnica relatada, es factible reproducir, en una pigina web pro-
pia, fragmentos o derechamente obras ajenas integras que estin amparadas por la Ley
17.336, como libros, folletos, articulos, fotografias, etcétera. Inclusive, una pagina web
es en si misma una creacion intelectual resguardada por el derecho de autor.

5. En el sitio web <https://news.google.cl/> puede observarse como Google utiliza con-
tenido de terceros practicamente en tiempo real, indexando diversas noticias de medios
de comunicaciéon del mundo.
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sito de entender a cabalidad los presupuestos y los supuestos facticos
que operan en esta practica, lo primero que haremos serd referirnos a
los motores de busqueda, que son indispensables para entender en qué
consiste el uso de una marca ajena como palabra clave.

Desde la aparicion de internet hemos podido apreciar el nacimiento
de distintos servicios en linea. Los buscadores se han convertido en un
cimiento de la navegacion en la red, siendo una herramienta de utilidad
publica y un medio muy atractivo para la publicidad (Jacoby y Sable-
man, 2007).

Los motores de busqueda son sistemas de indexaciéon de internet, que
despliegan la informacion en una lista de resultados en virtud de la pala-
bra clave que ingresé el usuario en la «barra de busqueda».® Una palabra
clave es el término que ingresa el cibernauta en la barra de busqueda
con el fin de obtener una lista de resultados naturales” o «resultados de
busqueda».® El servicio indexa y ordena los resultados acorde a criterios
objetivos de relevancia establecidos por el mismo sitio. Algunos de los
parametros que utiliza son el trafico de la pagina (la cantidad de visitas),
la coincidencia entre la palabra clave y el contenido del sitio, su descrip-
cién y su titulo.

Por tultimo, cabe destacar que la coincidencia entre la palabra cla-
ve que ingresé el usuario y los resultados que despliega el buscador no
siempre serd literal. Como mencionamos anteriormente, una pagina web
posee elementos ocultos que ayudan a mejorar la indexacion por parte
de los buscadores, por lo que podria aparecer un sitio en los resultados
con el que aparentemente no hay coincidencias.

Al describir con mayor detalle la lista de resultados de busqueda de
Google encontramos que cada uno de los resultados que aparece en el

6. Google, «Pdgina de resultados de busqueda de Google», disponible en <http://bit.
ly/tfow9Dg>.

7. Existe cierta uniformidad al referirse al contenido que aparece luego de ingresar una
palabra clave como resultados naturales, expresion que hace alusiéon a que los criterios
utilizados para desplegar los resultados son objetivos y no existe una intervencién de
parte de la empresa, mds alla de fijar los criterios predeterminados para que un sitio
tenga preponderancia sobre otro.

8. Google, «Pdgina de resultados de busqueda de Google», disponible en <http://bit.
ly/1f0w9Dg>.
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buscador contiene un encabezado, un fragmento y la URL.? El encabeza-
do es el titulo de la pagina web, que no es elegido por Google, sino por
el dueno del sitio web. El fragmento es una breve descripcion del sitio
que también es elegido por el creador, y finalmente la URL o direcciéon
corresponde al dominio que se utiliza para enlazar el contenido alojado
en un servidor a un nombre o término especifico.

Google Adwords™ permite a sus clientes alterar los «resultados
naturales»'* al introducir anuncios o «enlaces patrocinados».* En la fi-
gura 1 se pueden apreciar dos enlaces de resultados naturales en conjun-
to con los enlaces patrocinados, estos ultimos pueden aparecer en el cen-
tro de la parte superior, inferior y/o en el extremo derecho de la pantalla.

Personalmente, durante el afio 2012 realizamos el ejercicio de abrir
el navegador, ingresar al sitio web de Google y escribir en la barra de
busqueda las palabras clave «magos en Chile». Automaticamente se des-
plego la lista con los resultados mas relevantes como ya pudimos apre-
ciar en la figura 1, ademds se observa en la imagen el formato comun
ya descrito precedentemente. También podemos ver los anuncios en la
parte superior, distinguiéndose a través del color del fondo.

Al acceder durante el afio 2015 e ingresar la palabra clave «abogado
infraestructura», pudimos observar lo que muestra la figura 2, mostran-
do el dinamismo con el que se modifican los anuncios, que han sufrido
cambios sustantivos durante los ultimos anos respecto de su presenta-
cion grafica.

GOOGLE ADWORDS: UN SISTEMA DE ANUNCIOS

Google Adwords consiste en un sistema de publicidad mediante pala-
bras clave, donde los usuarios del servicio eligen libremente la palabra
que prefieren para que su anuncio se despliegue. Esta no tiene que tener
necesariamente una coincidencia con el aviso que se pretende publicar,

9. La sigla responde a la expresion inglesa uniform resource locator.

10. Google, <How keyword work», disponible en <http://bit.ly/IM8YLs2>.

11. Cf. la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni6n Europea (TJUE) del caso
Google France y Google (C-236/08). En ella se utiliza la nomenclatura de resultados
naturales con el objeto de diferenciarlos de los anuncios que se superponen al orden
previamente establecido conforme criterio fijos determinados por el buscador.

12. Véase TJUE, Google France y Google (C-236/08).
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de hecho hay completa libertad en este aspecto al no exigir ningtn tipo
de relacion de contenido entre la palabra clave y el anuncio. El funcio-
namiento del despliegue es una cuestion exclusivamente formal, es decir,
que el anuncio aparece ante el cibernauta en virtud de los términos que

previamente ha seleccionado el usuario del servicio."

Ahora nos referiremos a los pasos necesarios que debe seguir una
empresa o un particular para publicar un aviso e inscribir las respectivas
palabras clave que hardn que el anuncio aparezca. Para estos efectos,

13. Google, «Google AdWords: An overview for advertisers», disponible en <http://

bit.ly/1fGuKTc>.
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hemos completado el formulario que entrega Google para configurar
los atributos del aviso, mostrando asi de forma mas didactica como se
inscribe y a qué corresponde cada pardametro (figura 3).

En la misma figura, estamos en presencia del panel de administracion
al cual tienen acceso los usuarios del servicio de publicidad. En la seccion
anuncios que corresponde al médulo en el cual se escoge y determina el
contenido del aviso. En el formulario que aparece en la parte inferior de
la figura 3 podemos observar los diversos parametros senalados previa-
mente en este trabajo y los que cada anunciante determina con su propio
contenido.

FUNCIONAMIENTO DE GOOGLE ADWORDS

Para tener una mejor concepcion acerca del sistema explicaremos como
funciona el servicio proporcionado por Google. En primer lugar, el
usuario debe registrarse para tener una cuenta en el sistema. Posterior-
mente debe crear una «campana» que corresponde a la denominacién
que recibe el conjunto compuesto por palabras clave, anuncio y normas
de facturacion. El nombre de la campaia solo tiene relevancia formal e
interna para efectos de identificar el anuncio asociado a determinadas
palabras clave. Una vez creada la campana el usuario debe escoger el
anuncio y la pagina web a la que pretende dar publicidad.

En la pestafia «anuncio» podemos apreciar el encabezado, la descrip-
cion y el enlace al sitio web, al igual que en los resultados naturales. Al
haber determinado el anuncio se debe escoger entre dos sistemas para es-
tablecer el modo de cobro mediante el cual se regira el aviso. El primero
cobra por impresiones, lo cual significa que el costo final dependera de
las veces que los usuarios vieron el anuncio desplegado en su pantalla.
Mientras que el segundo se rige por clics, lo que implica que el anuncian-
te pagard a Google cada vez que potenciales clientes hayan ingresado
efectivamente a su sitio web desde el aviso publicitario.

La figura 4 muestra una impresion de pantalla en la cual vemos una
campana creada y la facilidad con la que podemos agregar palabras cla-
ves a un anuncio al hacer clic en el botén «Anadir palabra clave». Veri-
ficamos que no existe ningun tipo de restriccion por parte de Google al
momento de escoger palabras clave. Ademas es importante recalcar que
no se restringe el contenido ni el nimero de keywords utilizadas.
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A través de lo expuesto, hemos constatado que la problematica surge
precisamente de la posibilidad que otorga el sistema al anunciante de
elegir libremente marcas comerciales o signos distintivos como palabras
clave, sin tener la obligaciéon de acreditar la titularidad o la relaciéon con
el signo en cuestion. Nos parece desafortunado que, al momento de pro-
bar el sistema, sea posible establecer una direcciéon web visible que no
coincida con la direccion a la que el usuario es redirigido efectivamente,
pudiendo dar lugar a diversos escenarios de confusiéon que podrian cons-
tituir infracciones marcarias o desleales.

A continuacién revisaremos algunos de los casos emblematicos en
busqueda de las soluciones que ha dado la jurisprudencia alrededor del
mundo.
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JURISPRUDENCIA COMPARADA

INSERTANDO EL TEMA EN UNA DISCIPLINA

A continuacién, trataremos la jurisprudencia que ha aportado signi-
ficativamente a dilucidar la cuestion desde una perspectiva juridica,
que contempla el derecho de los titulares y las limitaciones de la pu-
blicidad en internet, con el objeto de tener mayores antecedentes para
tratar el caso chileno y dar una respuesta integral conforme a nuestro
derecho.

Cabe destacar que estas discusiones se han planteado en el ambito del
derecho marcario, debido a la pugna entre el derecho que gozan los titu-
lares de las marcas comerciales para distinguir sus productos, servicios o
establecimientos de comercio, con la situacion de facto en que los anun-
ciantes utilizan dichos signos protegidos como palabras clave para des-
plegar sus avisos publicitarios. Por otro lado, también se ha esgrimido el
régimen de la competencia desleal como el conjunto de reglas aplicable a
esta materia. Se sostiene que los anuncios en internet y en particular los
que utilizan marcas ajenas como palabra clave, generan confusion en los
consumidores. Esto se debe a que los cibernautas no pueden establecer
con claridad si la pagina web que visitan corresponde al titular de la
marca o si por el contrario pertenece a un competidor.

JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA

A continuacién trataremos algunos de los casos de publicidad a través de
palabras clave que han tenido lugar en Estados Unidos, con el proposito
de tener una vision mas amplia de los razonamientos, supuestos facticos
y conclusiones respecto de este tipo de avisaje.

La jurisprudencia norteamericana es la mas fructuosa debido a que
la gran mayoria de casos existentes han tenido lugar en sus tribunales,
gozando de una cantidad y variedad muy superior al compararla con
otros paises.

Casos referenciales

En un primer momento nos referiremos a algunos de los casos que ante-
ceden al problema generado por el sistema de publicacion de anuncios
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de Google. Estos fueron citados en los juicios de Adwords y ademds han
sido utilizados por la doctrina extranjera como juicios precursores.

Playboy versus Netscape. No hay mejor ejemplo que el primer caso
que se conoce en Estados Unidos, Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape
Communications (Jacoby y Sableman, 2007). Mientras que la primera
es una conocida empresa de entretenimiento para adultos, la segunda es
una empresa de comunicaciones que tuvo entre sus primeros productos
un buscador similar al de Google.

Con lo anterior queremos reforzar nuestra propia apreciacion acerca
del caso, ya que como pudimos constatar en esta sentencia, éste es sin
duda el primer juicio que denota la importancia y el conflicto que genera
utilizar marcas comerciales renombradas como palabra clave.

Con el objeto de tener nuestra propia opinion acerca del caso, ha-
remos un sumario de los hechos descritos en la sentencia de la Cor-
te de Apelaciones del Noveno Circuito. En palabras de la Corte: «Este
caso implica una préctica llamada keying que los demandados usan en
sus motores de busqueda de internet. Keyings permite a los anunciantes
apuntar a individuos con cierto interés al vincular anuncios a términos
predeterminados»,™ lo cual consideramos una primera alusion a lo que
actualmente se conoce como keyword advertising.

Al interiorizarnos en el caso, se sefiala en los hechos que los términos
que se utilizaron y generaron la contienda son «Playboy» y «Playmate».'s
Cuando el usuario los ingresaba en el motor de bisqueda, un anuncio
de la categoria entretenimiento para adultos aparecia en la pantalla.
Playboy Enterprises International Inc. alegé una infraccion a la protec-
cion otorgada por la marca registrada amparado en la doctrina de la
dilucién.®

En primera instancia se sostuvo, por parte de los demandados, que
los usos de los referidos términos no se hacian en su calidad de signos

14. Playboy v. Netscape, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 20071). La traduccion es nuestra.

15. Playboy v. Netscape, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2001).

16. La teoria tuvo su origen en Estados Unidos y se utiliza como justificaciéon para
prohibir diversos usos marcarios de marcas renombradas. Esta doctrina sostiene que
incluso el uso de una marca renombrada fuera del ambito de exclusividad, provoca un
menoscabo en la funcion de calidad de la misma, debido a que ésta comenzaria a aso-

ciarse con otros signos distintivos de menor prestigio (Barret, 2006).
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distintivos registrados, ya que éstos tienen un significado propio en el
idioma. De tal forma, por el hecho de ser palabras de uso comun, no
seria comparable utilizar la palabra «playboy» como término de bus-
queda a utilizarla como marca registrada (Lastowka, 2008). También
se argumentd que dictar una sentencia contra Netscape era permitir el
monopolio de la palabra «playboy», fallando en contra de la primera
enmienda y por ende violando los derechos de los demandados.

En un primer momento el tribunal del distrito no acogié la demanda,
debido a que en virtud del razonamiento expuesto por la parte deman-
dada no era posible sostener que el uso de las palabras sefialadas consti-
tuyeran a su vez el uso de una marca registrada (Lastowka, 2008).

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos re-
consideré la decision de primera instancia para resolver el conflicto con
el objeto de establecer si existia una probabilidad de confusion, ponde-
rando los mismos factores que fueron utilizados anteriormente por el
tribunal primitivo. Con el propésito de otorgar mas parametros y direc-
trices al tratar el caso en Chile, enumeramos los criterios mas relevantes
examinados por el tribunal de alzada:

® Fuerza de la marca. Esto se refiere basicamente a la capacidad
distintiva de la marca. En el presente caso los términos utilizados
llegaron a adquirir un significado secundario, distinto de la pala-
bra en el propio idioma.

® Proximidad de los servicios. La Corte sefial6 que los servicios son
los hipervinculos y los productos de los sitios web a los cuales re-
dirigian los anuncios. Por lo comentado, estamos en presencia de
productos practicamente idénticos, ya que ambas paginas ofrecian
entretenimiento para adultos.

o Similitud de las marcas. Respecto de este punto, el tribunal dio por
acreditado que se estaba en presencia de marcas idénticas, ya que
se utiliz6 la forma plural de «playmate».

* FEvidencia efectiva de confusion. Entre los antecedentes, se contd
con un estudio que sostenia que el 51 % de los participantes creia
que los anuncios eran patrocinados por Playboy o que existia una
asociacion entre la empresa del anuncio y la marca que ingresaron.

e Tipo de servicio y el grado de importancia que le asigne el com-
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prador. Se sostuvo que al tratarse de productos de bajo costo, el
cuidado del consumidor también seria menor. De tal forma, el tipo
de producto favorece que exista confusion entre los usuarios del
navegador, ya que no tienen la atencion necesaria para poder dis-
tinguir entre un proveedor y otro.

e [ntencion del infractor de seleccionar la marca y generar confu-
sion. A pesar de ser un elemento relevante para determinar si exis-
te probabilidad de confusion, la Corte establecié que no se aprecia
una intencionalidad de parte de la empresa anunciante, agregando
que tampoco hacian algo por evitarla.

Conforme a lo sefialado, la Corte del Noveno Circuito consider6 que
existio dilucion al utilizar signos distintivos que son iguales a las marcas
protegidas de los demandantes, y por ende dio por acreditada la infrac-
cién marcaria.

Debemos destacar que fue evidente para la Corte que al ingresar la
palabra clave lo que buscaban los usuarios realmente era el contenido
que se le atribuye a las marcas comerciales y en ningtin caso el significa-
do que tienen los términos en el idioma. Se acogi6 la demanda y se re-
voco la sentencia de primera instancia, en virtud del riesgo de confusion
que se generaba a raiz de este tipo de anuncios.'”

Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.
Si bien este caso no es indispensable para tratar el keyword advertising,
sin duda es un litigio que ha aportado significativamente a la disciplina
y que merece observarse, con la intenciéon de obtener una vision mas
amplia en relacion con el uso de marcas ajenas como palabras clave en
internet.

En cuanto a los hechos, la empresa Brookfield es titular de la mar-
ca comercial Moviebuff, e intent6 registrar el dominio con el mismo
nombre, percatindose que otra compaiia denominada West Coast ya
lo tenia asignado. De tal forma, Brookfield se vio obligada a registrar
el dominio moviebuffonline.com para poder lanzar su sitio que contaba
con una base de datos de informacion sobre la industria del cine y que
pretendia en un principio utilizar la marca registrada de la cual es titular.

17. Playboy v. Netscape, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2001).
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El conflicto surge cuando West Coast lanza un sitio web utilizando el
dominio que previamente habia registrado y que coincidia con la mar-
ca registrada de Brookfield. La pugna radica en determinar la primacia
entre el derecho de marcas y los derechos sobre un nombre de dominio
que coinciden completamente. Por otro lado, cabe destacar que parale-
lamente se discute el conflicto que genera el parecido entre el contenido
de ambos sitios.

En paralelo, se discuti6 si es admisible a la luz del derecho la utiliza-
cién de marcas ajenas como metatags (etiquetas o términos invisibles al
usuario), que influyen en la relevancia y prioridad que tendra el sitio en
los resultados de busqueda. Cabe destacar que éste es el primer caso de
metatags del que se tiene registro. En él se observa su mal uso dado que
las etiquetas consistian en marcas comerciales de un tercero competidor,
provocando con ello la consiguiente desviacion de clientes.

En lo sustantivo del fallo, se utiliz6 como parte de los fundamentos
la teoria del interés inicial, la cual queda bastante clara al presentar el
siguiente ejemplo: en una autopista un conductor es desviado de su ca-
mino por un letrero ambiguo y en vez de llegar al establecimiento co-
mercial deseado llega a un local de la competencia. Si bien el conductor
no esta confundido cuando finalmente entra al establecimiento comer-
cial, en principio es desviado por la confusion que le provoca el anuncio
(Jacoby y Sableman, 2007). Mds grosero seria el caso en que se utilice
derechamente la marca de la competencia para desviar al conductor, que
finalmente podria contratar en el local de la competencia porque ha sido
desviado y su tiempo es escaso.

Ademas de lo ya sefialado, la Corte no acogi6 el argumento de los de-
mandantes, que sostenia que utilizaban el término meramente de forma
descriptiva, ya que al igual que en el caso de Playboy que se cita en la
sentencia, la marca se utilizaba por la fuerza de la misma y su notoriedad
en el mercado.

Este caso es particularmente importante porque podria ser utilizado
como analogia por los duefios de marcas registradas para cuestionar su
uso en dominios de paginas web, metatags o en palabras clave, ya que
aunque se sostenga que no existe un uso comercial de la marca, igual-
mente se generaria confusion, incluso en el caso de que ésta se disipe al
momento de la compra, ya que indistintamente desvia clientes aprove-
chindose de la reputacion ajena (Jacoby y Sableman, 2007).
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Finalmente, la Corte del Noveno Circuito concluyé que los derechos
que tienen los titulares sobre un dominio web no predominan sobre una
marca registrada. Afirmando que cuando un competidor utiliza una
marca ajena como nombre para su sitio web, los usuarios probablemen-
te se confunden, al igual como lo hacen cuando ingresa una marca co-
mercial al buscador y son desviados por los metatags a un sitio web no
relacionado.

Ulteriormente, la Corte aseverd que estas situaciones son precisamen-
te las que el derecho de marcas se encarga de evitar.*® Por otro lado, sin
que los nombres de dominio representen un aspecto esencial del trabajo,
sin duda es relevante destacar que en la actualidad las disputas en esta
materia se resuelven de conformidad con la Politica de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain-Name Dispute-
Resolution Policy, UDRP) instaurado por The Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICCAN).

Google Adwords

A continuacion trataremos casos concretos que involucran al sistema de
Adwords. Estos casos se dieron en Estados Unidos y tratan el conflicto
que surge entre los titulares de las marcas y los anunciantes que las uti-
lizan como palabra clave.

Geico versus Google. Government Employees Insurance Co. es una co-
nocida compaiiia aseguradora presente en Estados Unidos, que ofrece
poélizas de seguro para vehiculos motorizados. Esta empresa demandé a
Google por su sistema de publicidad basado en palabras clave, en virtud
de los siguientes fundamentos.*

Geico alegd en su demanda infraccion marcaria directa e indirecta,
infraccion marcaria contributiva por permitir que un tercero infringiera
los derechos, representacion falsa y dilucion bajo la Lanham Act. Siendo
esta ultima una de las transgresiones mas relevantes, ya que sus pre-
supuestos podrian utilizarse para justificar la prohibicion de uso como
palabra clave en la legislacion chilena. Todo lo anterior, derivado de

18. Brookfield v. West Coast ENTMT, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).
19. Geico v. Google, 330F. Supp. 2d 700 (2004).
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la probabilidad de que los consumidores que utilizan su marca como
palabra clave en el sitio web de Google se confundieran y creyeran que
existe una relacion entre los anunciantes de los enlaces patrocinados y
la empresa titular, u otra situacion similar. Por su parte, el motor de
busqueda negd la violacion del derecho marcario dejando recaer el peso
de la prueba sobre el demandante y sosteniendo que el uso de las mar-
cas comerciales a través de su sistema es un uso interno y por ende no
comercial.

Cabe destacar que conforme a la Lanham Act*® el demandante debe
probar lo siguiente: que posee la marca, que el demandado usé dicho
signo, que la usanza ocurrié en un contexto comercial, en relaciéon con
ventas, distribucion o publicidad de productos o servicios, y finalmente
que el demandado utilizé la marca de una manera en que sea probable
confundir a los usuarios. Cuestiones que mayoritariamente se dan por
acreditadas, ya que la Corte entiende que el uso es comercial a pesar
de lo sefialado por los demandados. No obstante, sefiala que ello no
implica necesariamente una infraccion marcaria o una contravencion al
common law de Virginia, ya que debe determinarse si el uso es legitimo o
no, asi como también corresponde establecer fehacientemente si genera
confusion en los usuarios.

Finalmente, la Corte del Distrito de Virginia considerd, en relacion
con las reclamaciones fundadas en la Lanham Act, que los demandantes
no tuvieron éxito en acreditar que existio un riesgo de confusion deriva-
do del uso de la marca, dado que no se aportd con pruebas suficientes, ni
se hacia referencia a la marca en el encabezado, siendo el contenido del
anuncio insuficiente para producir confusion conforme la ley federal de
marcas o al common law de Virginia (Jacoby y Sableman, 2007).

Rescuecom versus Google. Rescuecom es una compaiiia que repara
computadores y conduce la mayoria de sus negocios a través de internet
(Sharples, 2009). Esta empresa acudio a los tribunales estadounidenses
al constatar que sus marcas comerciales eran sugeridas a través de la he-
rramienta del sistema de publicidad de Google denominado «Keyword

20. Normativa federal norteamericana que establece un sistema nacional de registro
y proteccion de los titulares de marcas comerciales, la cual prohibe expresamente entre
otras conductas la dilucién marcaria.
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Suggestion Tool».** En primera instancia, la Corte del Distrito de Nueva
York desech6 la demanda entablada por la empresa al considerar que di-
cho uso no es comercial, por cuanto éstas no se exhiben en el comercio.

Este caso es relevante porque se aleja del paradigma clasico en el
que se entiende que Google y los motores de busqueda son simplemen-
te una herramienta automatizada. Habitualmente entendemos que los
proveedores de contenido no tienen responsabilidad en la medida que
dispongan de los procedimientos adecuados para denunciar infraccio-
nes, pero aqui vemos una participacion activa por parte del buscador
que recomienda expresamente marcas comerciales que tienen un nivel
de trafico relevante.*

Continuando con el caso, Rescuecom demandé a Google en primera
instancia por infraccion de marca registrada, falsa designacion de origen
y dilucién, bajo la Ley Federal de Marcas, articulos 15, 1114 y 1125.
Rescuecom alegé que Google por medio de sus recomendaciones, y en
particular a través de un anuncio de la competencia, generaba confusion
en los consumidores.

La utilizaciéon de su marca comercial permitia engafiar y desviar a
sus clientes, dado que el anuncio podia entenderse como parte de los
resultados de busqueda mas relevantes. Precisamente, porque el anuncio
aparecia en primer lugar por sobre los resultados naturales en la parte
superior de la lista e imitando el mismo formato.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito basicamente reexami-
no el antiguo precedente que sostiene que el uso de una marca comercial
en el directorio interno de un computador no constituia un uso en co-
mercio, ya que anteriormente el tribunal primitivo no lo traté apropia-
damente. Cabe destacar que dicho razonamiento tiene sentido cuando

21. Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).

22. Ciertamente, la responsabilidad de Google es un tema que se seguira discutiendo,
pero queremos destacar que existen fundamentos para imputarle algin tipo de respon-
sabilidad. Por ejemplo, actualmente no es posible irrogar responsabilidad a Youtube por
los contenidos que vulneran la propiedad intelectual, ya que entendemos que el provee-
dor es un mero intermediario. No obstante, los supuestos y las conclusiones cambian
radicalmente si el distribuidor de videos incitara activamente a subir cierto contenido
infractor. Esto tltimo lo comentamos para ilustrar el caso de Google, en que los anun-
ciantes eligen libremente palabras clave en un contexto en el cual el proveedor recomien-
da marcas activamente.
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el uso es estrictamente interno y no es comunicado al puablico. Sin em-
bargo, en los hechos se pudo constatar que la marca se sugiere en una
plataforma exclusiva de clientes, para posteriormente ser publicada en
anuncios masivos. En virtud de lo expuesto, la Corte concluyé que el uso
de marcas comerciales como palabras clave constituye un uso comercial,
sin perjuicio de que debe probarse la probabilidad de confusién confor-
me a la Lanham Act.

Recapitulacion

De acuerdo a lo visto, existen principalmente dos lineas argumentativas.
En primer lugar, la vision de los titulares de marcas comerciales que ve-
lan por su derecho de exclusividad. En segundo lugar, la postura de los
anunciantes de Adwords, que ven en este tipo de publicidad una forma
legitima de competir a través de internet.

En Playboy v. Netscape surge un argumento que busca limitar la ex-
tension del derecho de marcas, al entender que las marcas comerciales
no pueden monopolizar el lenguaje, amparandose en el derecho a la li-
bertad de expresion.

Es pertinente mencionar que dicho razonamiento se ajusta a la tesis
restrictiva sobre el derecho de marcas que entiende que «el titular sélo
puede prohibir a los terceros el uso de un signo idéntico o confundible
que se efectué a titulo de marca» (Fernandez-Novoa, 2004: 438). No
obstante, en este caso en particular los usuarios utilizaban los términos
en el sentido que se le atribuye a la marca comercial.

En el examen del primer caso sobre metatags del cual se tiene registro
en Estados Unidos constatamos que la confusion inicial que se disipa
al momento de la compra igualmente causa un perjuicio al titular de
la marca por la desviacion de clientes. Ademas, es factible homologar
esta situacion a la confusion que pueden experimentar los consumidores
que utilizaron una marca como palabra clave y fueron desviados por un
anuncio que aparece en los primeros resultados del buscador.

También tratamos los primeros casos norteamericanos de Adwords,
en los cuales se aprecia el paradigma tradicional de conflicto entre titu-
lares y anunciantes e intermediarios, en el cual los primeros pretenden
prohibir la utilizacién de sus marcas fundados en que el anuncio gene-
ra confusion en los usuarios. Mientras que los demandados sostienen
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que no existe una infraccion puesto que no se configura un uso mar-
cario propiamente tal. En tanto Google alega ser un mero intermedio
que no tiene responsabilidad por las palabras clave que seleccionen sus
usuarios.

En Rescuecom v. Google se cuestiona el rol pasivo del buscador como
intermediario, dado que su sistema de publicidad contiene un software
que realiza sugerencias de palabras clave que incluye marcas comerciales.

GOOGLE FRANCE EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA

Como mencionabamos, el uso no autorizado de marcas como palabras
clave es una problematica mundial y los tribunales franceses debieron
resolver diversos casos que involucran a Google. A continuacién, men-
cionaremos cémo lleg6 a conocer del asunto el Tribunal de Justicia de
la Unién Europea y ademas sefialaremos los mds grandes aportes de esta
jurisprudencia con miras a resolver la problematica en nuestro pais.

En relacion con tres casos conocidos por la judicatura francesa que
tratan el uso de marcas ajenas como palabra clave, se remitié una pe-
ticion de decision prejudicial con el objeto de que el Tribunal de las
comunidades interpretara un conjunto de disposiciones comunitarias.>

El concepto de uso marcario

Haremos una breve resefia de los casos C-236/08, C-237/08 y C-238/08
con la intencién de aclarar el contexto y posteriormente sefialaremos qué
entiende la jurisprudencia de este tribunal por uso marcario.

El primer caso trata sobre una empresa dedicada al comercio de bol-
sos de lujo, titular de la marca comunitaria Vuitton y de las marcas
Louis Vuitton y LV en Francia. Los titulares de la marca comprobaron

23. El articulo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, del 21 de
diciembre de 1988; la Primera Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1); articulo 9, apartado
1, del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1); y articulo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
juridicos de los servicios de la sociedad de la informacidn, en particular el comercio elec-

trénico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electronico) (DO L 178, p. 1).
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en el aflo 2003 que al ingresar la palabra clave «Vuitton» al motor de
busqueda, se podia apreciar en los resultados enlaces que redirigian a
sitios en los que se vendian imitaciones de la marca. Ademads, no sélo era
posible seleccionar las marcas como palabras clave, sino ademas combi-
narlas con las palabras «imitaciéon» o «copia».

En virtud de los hechos relatados, la compaiiia Vuitton procedié a
demandar a Google por violacion de sus derechos de marca. Finalmente,
tras agotar las acciones jurisdiccionales y en medio de un proceso de
casacion, la Corte de Casacion de Francia suspendi6 el procedimiento a
la espera de que el Tribunal de Justicia de la Uni6n Europea (TJUE) se
pronunciara sobre la peticion prejudicial.>

El segundo litigio involucra a Viaticum, que es titular de las marcas
francesas Bourse des Vols, Bourse des Voyages y BDV. Todas fueron
registradas para servicios de organizacion de viajes, rubro en el cual se
desempena el demandante.>> Ademas Luteciel, empresa dedicada a la
prestacion de servicios informaticos para agencias de viajes, se dedica a
la ediciéon y mantenimiento del sitio de internet de Viaticum.

Ambas empresas pudieron constatar que la introduccién en el motor
de busqueda de los términos que integran las marcas del titular daba
lugar a enlaces patrocinados de sitios competidores. El tribunal franco
fall6 en contra de Google por violacion de derechos de marca y lo conde-
noé a pagar los perjuicios sufridos por los demandantes. Posteriormente,
Google interpuso un recurso de apelacion ante el superior jerarquico y
este 6rgano jurisdiccional determiné que Google habia coadyuvado a la
violacion de derechos de marca, confirmando la sentencia apelada. Al
igual que en el caso anterior, Google recurri6 de casacion y se suspendio
el procedimiento de igual forma.>*

El tercer caso trata sobre la marca francesa Eurochallenges. CNRRH
es su titular y la registr6 con el objeto de ejercer la actividad de agencia
matrimonial.>” En el afio 2003 se pudo constatar que al ingresar la mar-
ca mencionada como término de busqueda, daba lugar a la aparicion de
anuncios de la competencia bajo la ribrica de enlaces patrocinados. Al

24. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartados 28 y ss.
25. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 33.
26. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartados 36 y 37.
27. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 38.

116



REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGIA - VOL. 4 NRO. 1 (2015) - PAGS. 91-144

igual que en los casos anteriores, Google fue condenado reiteradamente
por los tribunales francos.*

La interpretacion que realiza el Tribunal de Justicia de la Unién Eu-
ropea con animo de determinar si se constituye uso marcario se efectia
sobre la siguiente normativa: la Directiva 89/104 articulo §, apartado 1
letra a) y Reglamento 40/94 articulo 9, apartado 1 letra a) establecen:
«el titular de la marca estd facultado para prohibir a cualquier tercero el
uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando
dicho uso se produzca en el trafico econémico, para productos o servi-
cios idénticos a aquellos para los que la marca estd registrada, y menos-
cabe o pueda menoscabar las funciones de la marca».*

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea exige que el uso se efec-
tae en el trafico econdémico, lo cual se cumple y queda bastante claro al
determinar que «el uso del signo idéntico a la marca se produce en el
trafico econémico si se realiza en el contexto de una actividad comercial
con animo de lucro y no en la esfera privada».>* Concluyendo que defini-
tivamente en el caso de utilizar las marcas como palabras clave estamos
en presencia de un uso en el trafico econémico.

Lo relatado se explica dado que la marca registrada es el medio que
determina la apariciéon del anuncio en internet y en virtud del rol que
desempena es imposible pretender que dicho uso ocurra en un dmbito
distinto del comercial.>* Como podran prever, el animo de lucro queda
de manifiesto desde que entendemos que la publicidad tiene por objeto
conseguir clientes.

Recapitulando, para que el titular pueda prohibir el uso de su res-
pectiva marca es necesario que éste se extienda en el trafico econémico.
Pero, ademads, que dicha utilizacion sea para productos o servicios idén-
ticos a aquellos para los que la marca esta registrada. En principio se
ha entendido que se refiere a los productos o servicios del tercero que
emplea la marca.>*

Por otro lado, Google ha planteado que si no se hace mencion al

28. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartados 36 y 37.
29. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 49.

( )

( )

30. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 50.

31. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 52.
( )

32. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 6o.
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signo en el propio anuncio, no puede afirmarse que exista un uso mar-
cario para productos y servicios. Sin embargo, el tribunal estimé6 que la
utilizacion de la marca como palabra clave en un motor de bisqueda si
esta comprendido en el concepto de uso para productos y servicios en el
sentido del articulo 5 de la Directiva 89/1043% y conforme el reglamento
que aplica a las marcas comunitarias.’*

De lo anterior es relevante entender que independiente de que la mar-
ca no aparezca en el anuncio, igualmente la judicatura europea entiende
que existe un uso comercial para distinguir productos y servicios.

El TJUE ha entendido que el derecho que se concede al titular para
prohibir el uso de su marca estd fundando en los intereses especificos
que protege. Por ello, para poder prohibir el uso del signo distintivo,
se deben cumplir copulativamente los requisitos anteriores en conjunto
con el menoscabo a la funcién marcaria.’s A continuacion trataremos el
analisis que hizo el TJUE de las funciones de la marca, en particular la
funcién de publicidad y la funcién de indicacion de origen.

El tribunal indicado asegura que la funcion esencial de la marca «con-
siste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen
del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole dis-
tinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia».3

La utilizacion de una palabra clave, que a su vez es una marca regis-
trada, no implica necesariamente un menoscabo a la funcion de origen,
cuando se desprende del aviso que éste corresponde a un anunciante o a
una empresa diferente del término que se ingresa. Si hay un menoscabo a
esta funcion, dependera de la forma en que se muestre el anuncio. Es in-
sostenible plantear que el hecho de utilizar una palabra clave afecta la de-
nominacion de origen si el anuncio alude a una empresa no relacionada.

Absolutamente opuesto es el caso en que el propio anuncio desple-
gado utilice la marca ajena en el encabezado, dado que sugeriria una
relacion entre el anunciante y el titular de la marca.’” En dicha situacion
hay una manifiesta afectacion de la funcion indicativa de origen, por

33. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 65.
34. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartados 73 y 74.

( )

( )

35. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 75.

36. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 82.
( )

37. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 89.
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cuanto los consumidores creerian que la oferta del producto proviene de
una empresa cuando realmente lo ofrece otra.

Conforme el analisis del TJUE, la utilizacién de una marca ajena
como palabra clave no produce un menoscabo a la funciéon de publici-
dad, aunque se reconocen ciertas repercusiones que podrian afectar al
titular. Por ejemplo, el aumento del valor del anuncio en caso de querer
publicar uno propio, ya que su marca seria utilizada simultdneamente
por varios anunciantes. En este caso se paga un valor por clic superior al
que se pagaria si no se autorizara el uso a otros anunciantes.

Recordemos que el valor del anuncio depende de la relevancia que tie-
ne la palabra clave, lo cual varia en virtud del trafico que ésta genere, y
simultineamente mientras mas anunciantes utilicen una palabra, mayor
sera el valor del anuncio. Por regla general el anuncio mas costoso es el
que tiene mejor ubicacion al existir maltiples anunciantes. No obstante,
el Tribunal concluye de forma tajante: «estas repercusiones del uso de
un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por si mismas
un menoscabo de la funcion de publicidad de la marca»,?® lo cual no nos
parece evidente.

La responsabilidad del anunciante

La interpretacion que realizé el TJUE respecto de la Directiva 89/104 y
el Reglamento 40/94, concluyd que «el titular de una marca estd facul-
tado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave
idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular
en el marco de un servicio de indexacion en internet, haga publicidad de
productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado
la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al inter-
nauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anun-
cio proceden del titular de la marca o de una empresa economicamente
vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero».»

De esta forma, una marca comunitaria puede utilizarse para desple-
gar anuncios en internet en el marco de un servicio de indexacion, como
lo es Google Adwords, toda vez que el anuncio se identifique claramente

38. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 95.
39. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartados 99 y 12T.
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como tal y no exista duda acerca de que el anunciante es un tercero que
no esta relacionado con el titular de la marca.

Por lo tanto, conforme a esta jurisprudencia, no se le adjudica res-
ponsabilidad al anunciante por el mero uso de una marca ajena como
palabra clave, lo que nos parece positivo al favorecer la competencia y
la informacion entre los usuarios, pero no pondera el menoscabo a la
funcién de la marca que pudiese ocurrir en los casos concretos.

La responsabilidad del buscador

A pesar de que el TJUE sefiala que se configura un uso comercial de la
marca, entiende que esto no significa que el prestador del servicio de
indexacion haga uso de la marca por si mismo, en conformidad con el
articulo 5 de la Directiva 89/104 y el articulo 9 del Reglamento 40/94.

A juicio de la magistratura, el servicio de indexacion permite a los
usuarios la utilizacion de las marcas sin que el prestador del servicio
haga uso de ellas.+ Este punto es particularmente importante en virtud
de que consagra una tendencia en relacion con los proveedores de con-
tenido al entenderlos exclusivamente como intermediarios, lo cual tiene
como resultado que éstos no tengan responsabilidad, aunque se acredite
una infraccion del anunciante al derecho de marcas o un acto de compe-
tencia desleal.

No estd demds comentar que el hecho de recibir una remuneracion
por el servicio de anuncios no implica en ningtn caso que por ello esté
utilizando las marcas que utilizan los usuarios del sistema Adwords.**

EL CASO CHILENO: USO DE MARCAS AJENAS COMO PALABRA CLAVE

En esta seccion del texto procederemos a ver en detalle el caso chile-
no caratulado Acepta.com S.A con South Consulting y otros. Haremos
una descripcion de los hechos, trataremos detenidamente la demanda
interpuesta y cual fue la correspondiente contestacion, para finalmente
referirnos a la decisién que adoptd el juez de primera instancia con sus
respectivos fundamentos.

40. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartados 55 y 56.
41. TJUE, Google France y Google (C-236/08), apartado 57.
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SUPUESTOS FACTICOS

En Chile se estd llevando a cabo un juicio que involucr6 directamente a
las empresas Google Chile Ltda y Google Inc., y se trataria del primero
que conocen nuestros tribunales.

La empresa de facturacion electronica demandada, South Consulting
S.A, contrat6 los servicios del buscador con el objeto de publicar un na-
mero indeterminado de anuncios y asi promocionar su propia compafia
a través de internet. Entre los hechos mas relevantes se constaté que al
ingresar por separado cada uno de los siguientes términos: «Acepta»,
«Azurian», «DBNet» y «Paperless», aparecia en los resultados de bus-
queda un anuncio en el cual podia leerse claramente la marca respectiva.
Ademas al hacer clic en el anuncio, se redirige al usuario al sitio institu-
cional de South Consulting S.A.

Debemos sefialar que este litigio se ajusta al caso paradigmatico del
uso de marca ajena en internet en el cual se utiliza simultaneamente la
marca comercial del tercero como encabezado y como palabra clave.
Merece tener presente que este caso es mucho mads claro en su solucién
que aquél en que el supuesto factico es distinto y la marca registrada se
utiliza exclusivamente como palabra clave.

LA DEMANDA

La demanda fue interpuesta por la empresa Acepta.com S.A, prestadora
de servicios de certificacion; la sociedad Azurian Tecnologia Limitada,
quien se dedica a la implementacion de tecnologias informatica; la socie-
dad anénima DBNet Ingenieria de Software, que tiene como giro la fac-
turacion electronica; y E-Partners S.A, que participa del mismo rubro.*

El libelo presentado interpuso las siguientes acciones fundadas en el
articulo 5 de la Ley 20.169 y el articulo 106 de la LPI:

e Accidn declarativa de actos de competencia desleal y de violacion
a los derechos de propiedad industrial.

® Accion de cesacion de actos de competencia desleal y de actos en
violacion de los derechos de propiedad industrial.

42. Acepta.com S.A con South Consulting y otros (2012), Tercer Juzgado Civil de
Santiago, rol 55530-09, 28 de noviembre de 2012, fojas 2.
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® Adopcion de medidas necesarias para evitar que prosiga la infrac-
cion a la ley de propiedad industrial.

e Acciéon de remocion de los efectos producidos por los actos de
competencia desleal y de violacion de derechos de propiedad
industrial.

e Accién de indemnizacién de los perjuicios ocasionados por los ac-
tos de competencia desleal y de violacion de derechos de propie-
dad industrial.

En cuanto a la fundamentacion, los demandantes acuden a la defi-
nicion de acto de competencia desleal consagrado en la Ley 20.169 que
senala: «En general, es acto de competencia desleal toda conducta con-
traria a la buena fe o las buenas costumbres que, por medios ilegitimos,
persiga desviar clientela de un agente del mercado».

Ademas, se amparan en el articulo 4 de la misma ley, citando algunos
ejemplos concretos de actos de competencia desleal:

a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacion ajena
induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos
distintivos o establecimientos con los de un tercero. b) El uso de signos
o la difusion de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos que induz-
can a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, caracteris-
ticas, precio, modo de produccién, marca, idoneidad para los fines que
pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas
realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios
0 ajenos. c¢) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o fal-
sas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, estableci-
mientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de
menoscabar su reputacion en el mercado.+

Por dltimo, en cuanto a los aspectos formales, el articulo 5 de la Ley
20.169 establece expresamente las acciones que proceden en contra de
los actos de competencia desleal y la misma ley sefiala que estas acciones
se tramitaran conforme el procedimiento sumario.

A proposito de la propiedad industrial, los demandantes sefialan que

43. Acepta.com S.A con South Consulting (2012), Tercer Juzgado Civil de Santiago,
rol §5530-09, foja 5.
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el articulo 19 se refiere a la marca comercial como «todo signo que sea
susceptible de representacion grafica capaz de distinguir en el mercado
productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales»#+ y
que el mismo articulo dispone que «tales signos pueden consistir en le-
tras, nimeros y otros».+> También se menciona el articulo 19 bis D de la
LPI, por cuanto éste sefiala que:

La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de
utilizarla en el trafico econémico en la forma que se le ha conferido y
para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales
o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente el titular
de una marca registrada podrd impedir que cualquier tercero, sin su
consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales mar-
cas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para
los cuales se ha concedido el registro, y a condicion de que el uso hecho
por el tercero pueda inducir a error o confusion. Cuando el uso hecho
por el tercero se refiera a una marca idéntica para los productos, servi-
cios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumi-
ra que existe confusion.+

Por dltimo, los demandantes respaldan las acciones entabladas en el
articulo 106 de la LPI, que las menciona expresamente y proceden en
caso de violacion de dicha ley. Cabe destacar que el mismo articulo con-
templa la posibilidad de demandar en sede civil al infractor y conforme
el articulo 107 de dicha ley, en cuyo caso el procedimiento que corres-
ponde es el sumario.

En virtud de lo anterior, debemos destacar que a pesar de que la
demanda se funda claramente en disposiciones vigentes en nuestro or-
denamiento, carece de una argumentacion rigurosa que sefiale como se
configura la cldusula general de competencia desleal o como la conducta
se encuadra en los casos especificos.

Igual es el caso de la propiedad industrial, en el que se limitan a citar

44. Acepta.com S.A con South Consulting (2012), Tercer Juzgado Civil de Santiago,
rol §5530-09, fojas 5y 6.

45. Acepta.com S.A con South Consulting (2012), Tercera Juzgado Civil de Santiago,
rol §5530-09, foja 6.

46. Articulo 19 bis D de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

123



HERMOSILLA TORRES « GOOGLE EN CHILE: LA PROBLEMATICA DE GOOGLE ADWORDS

disposiciones de la ley y no construyen una argumentacion que sefale en
qué forma dichas disposiciones se transgreden. Siendo una problematica
moderna, nos parece indispensable fundar la pretension con un razona-
miento juridico que establezca claramente como los hechos expuestos
constituyen un acto de competencia desleal o una violacién a la LPI.

En cuanto a los perjuicios, los demandantes manifiestan que han su-
frido dafio moral al ver como un tercero se apropia de la reputacion que
con tanto esfuerzo han conseguido luego de afios de inversion y trabajo.
Asimismo, sefialan que los actos de las demandadas han provocado un
dafio evidente, pero nuevamente carecen de rigurosidad para sefalar los
dafios concretos que han sufrido. Finalmente, solicitaron cinco millones
de pesos para cada demandante por concepto de lucro cesante y cinco
millones de pesos por concepto de dafio moral.

En nuestra opinion, la demanda es poco congruente, por cuanto no
respalda correctamente lo que sostiene: no existe armonia entre el de-
recho invocado y los hechos que justifican su aplicacion. Asimismo, se
invocan leyes que se rigen por procedimientos distintos, cuestion que ha
sido ampliamente debatida en Espafia y que trataremos mas adelante
bajo el subtitulo «Acumulacion de acciones».

Ademas, cabe hacer una mencién al dafio moral, ya que hace algunas
décadas era uniforme la jurisprudencia que negaba la idea de que las
personas juridicas tuviesen un patrimonio propiamente moral (Corral,
2004), asi como tampoco pueden experimentar dolor, lo que haria en
principio improcedente exigir una indemnizacion de esa naturaleza. Sin
perjuicio de lo anterior, nosotros adherimos a la postura que Corral
Talciani (2004) deja entrever, al senalar que el dafio moral o extrapatri-
monial, en un sentido amplio, implica entenderlo mas alla del dolor me-
ramente psicoldgico, incorporando derechos de la personalidad, como la
reputacion, el crédito y la confianza comercial, los cuales son plenamen-
te aplicables a las personas juridicas.

Indistintamente, del analisis de la demanda entendemos que los liti-
gantes al decir dafio moral se refieren equivocamente a los perjuicios pa-
trimoniales que ha experimentado la empresa al ver como un tercero ha
utilizado su reputacién en su desmedro lucrativo. Esta es una situacion
fundamentalmente comercial, que si bien puede ser de dificil prueba, es
verificable y medible con relativa certeza al establecer las variaciones que
han sufrido las ventas en comparacion con las cifras que se esperaban,
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considerando las condiciones del mercado y el crecimiento que habia
experimentado la compaiiia en los ultimos meses. Inclusive, puede de-
terminarse de forma exacta cuantos usuarios ingresaron al sitio web de
South Consulting a través del anuncio que utilizaba como palabra clave
las marcas de los demandantes.

CONTESTACION
South Consulting S.A.

En primer lugar, South Consulting sefala ser una empresa seria que
siempre se ha desempefiado en el mercado de buena fe. Posteriormente,
describe los hechos senalando que en ningtn caso han intentado usar la
marca de un tercero para redirigir la clientela a su sitio institucional y
que lo ocurrido se debe a un error o hecho involuntario en la contrata-
cién, intermediacion o prestacion de los servicios de posicionamiento.
Agregan que solucionaron el error en enero de 2009, al tomar conoci-
miento del mismo. En sintesis, destacan que no hay una intenciéon posi-
tiva por parte de la empresa de realizar los actos que se le imputan en la
demanda.

En cuanto a la defensa, basados en cuestiones formales senalan que
las acciones interpuestas no se pueden interponer conjunta y simulta-
neamente. Lo anterior, se debe a que no existe una norma que faculte
expresamente a interponer conjuntamente acciones de la ley de propie-
dad industrial y de competencia desleal. Posteriormente, los demanda-
dos indican que en ausencia de dicha norma, debemos acudir a las reglas
generales que establecen en el inciso primero del articulo 17 del Cédigo
de Procedimiento Civil que «pueden entablarse acciones en un mismo
juicio con tal que no sean incompatibles».

De tal forma, a pesar de que ambas acciones se rigen por el proce-
dimiento sumario, la defensa de South Consulting argumenta que son
pretensiones de distinta naturaleza, que se encuentran sometidas a reglas
de responsabilidad diferentes. Destacamos en particular, que existen dis-
tintas formas de apreciar la prueba, distintos requisitos para acreditar el
dafio y diversos bienes juridicos protegidos, diferencias tan importantes
que llevan a concluir que las acciones interpuestas son derechamente
incompatibles.
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Finalmente, concluyen que al estar la demanda mal planteada se afec-
ta el legitimo derecho a defensa, dado que:

* No queda claro conforme a qué reglas se apreciara la prueba.

e No hay certeza respecto de si procede la sustitucion de
procedimiento.

e Se ignora el bien juridico que motiva las acciones y por ende se
desconoce la orientacion que debe adoptar la defensa.

® Se desconocen las reglas aplicables para defenderse del dafio im-
putado en autos.

En el caso de que las acciones conjuntamente interpuestas fuesen pro-
cedentes, se solicita rechazar la demanda en todas sus partes debido a
que no existe solidaridad entre South Consulting y Google.

Respecto de la accion declarativa de acto de competencia desleal, la
defensa de South Consulting sefiala de forma manifiesta que no hay con-
currencia de los supuestos legales para hacerlos responsables y sostienen
que la definicion de nuestro ordenamiento exige una mala fe de la cual
su representada carece.

Luego, se refiere al eventual acto de confusion que a su juicio no
ocurre. En el anuncio se hace una clara alusion al sitio web institucional
de South Consulting, por lo cual la persona que accede a internet podria
darse cuenta del error que se estaba generando.

En virtud de lo anterior, tampoco seria procedente la accién de re-
mocion de los efectos producidos por actos de competencia desleal y la
accion de indemnizacion de perjuicios derivada de actos de competencia
desleal.

Posteriormente, respecto de la LPL, se alega la improcedencia de la ac-
cion declarativa de violacion a los derechos de propiedad industrial por
la falta de concurrencia de los presupuestos legales para hacer responsa-
ble a la empresa. Sus argumentos son que no esta acreditado el registro
de las respectivas marcas, que la utilizaciéon de la palabra clave en un
motor de busqueda no corresponde a un uso comercial y finalmente que
no se acredita el elemento subjetivo de querer producir confusién en los
consumidores.

Asimismo, la accion de cesacion de actos de violacion a los derechos
de propiedad industrial no procede dado que no existe violacion alguna
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y, por otro lado, la empresa removié los anuncios cuando descubri6 la
situacion.

Finalmente, tanto la adopcién de medidas destinadas a evitar la in-
fraccion de la LPI, la accion de remocion de los efectos producidos por
la contravencion sefalada y la accion de indemnizacion de perjuicios no
serian procedentes al no existir una violacién de derechos de propiedad
industrial.

Google Chile Ltda.

En la contestacion, la defensa sefala en primer término que niega y con-
trovierte de manera completa y cabal todos y cada uno de los supuestos
hechos que se sefialan en la demanda. Asimismo, sostiene que la carga de
la prueba les corresponde completamente a los demandantes.

Luego, Google Chile sefiala que la demanda debe ser desechada por
las siguientes consideraciones:

e Las acciones de la Ley de Propiedad Industrial y las acciones de
competencia desleal no pueden tramitarse en un mismo juicio
sumario.

e Lademanda no sefiala de manera clara de qué forma Google Chile
habria realizado algun acto de competencia desleal o violacion de
derechos marcarios.

® La demanda carece de base por cuanto South Consulting no con-
trat6 con Google Chile.

® Google Chile no tiene relacion alguna con el servicio Google
Adwords.

Google Inc.

La empresa estadounidense arguye que el Tercer Juzgado Civil de San-
tiago es incompetente de conformidad con lo dispuesto en el articulo
303 num. 1 del Codigo de Procedimiento Civil, debido a que el deman-
dado tiene domicilio en California, Estados Unidos, y ademas agrega
que no existe una disposicion que modifique la regla general consagrada
en la disposicion recién citada.
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Simultdneamente, opone la excepcion de ineptitud del libelo por
cuanto no se sefial6 propiamente el domicilio de la empresa y destaca
que las notificaciones anteriores quedaron nulas. Finalmente sostienen
que hay falta de jurisdiccion, de conformidad con el articulo 303 nim. 6
del Codigo de Procedimiento Civil.

En subsidio de las excepciones mencionadas, se contesto la demanda
sefialando que debe ser rechazada en todas sus partes, conforme los si-
guientes argumentos.

En primer lugar, se alego la falta de jurisdiccion del tribunal respecto
de Google Inc. de conformidad con el articulo 134 del Cédigo Organico
de Tribunales y teniendo presente que Google Inc. tiene su domicilio en
los Estados Unidos, el tribunal carece de jurisdiccion para conocer el
conflicto planteado.

En segundo lugar, al igual que en la defensa de los demas demandan-
tes, se sostiene que las acciones de la Ley de Propiedad Industrial y las
acciones de la Ley de Competencia Desleal no pueden tramitarse en un
mismo juicio sumario. Cabe enfatizar que existe incompatibilidad res-
pecto de la apreciacion de la prueba, diferencias en las normas relativas
a la valoracion de la prueba y, en particular, la LPI posee normas espe-
ciales para determinar el perjuicio y los responsables de indemnizarlo.

En tercer lugar, sostienen que las expresiones «Acepta», «Azurian»,
«DBNet» y «Paperless», no son marcas registradas de los demandantes.
Lo anterior se debe a que los signos «Acepta», «Azurian», «DBNet» no
estan registrados como marca en Chile. Mientras «Paperless» goza de
proteccion exclusivamente como marca mixta, dado que de forma aisla-
da no estd registrada en nuestro pais.

El cuarto argumento de Google Inc. alude a un supuesto de facto. La
empresa se autodenomina como una plataforma neutral, en la cual los
distintos anunciantes pueden publicitar sus productos y servicios. Ade-
mas agregan que el hecho de que esta situacion ocurra en internet no es
diferente de los avisos clasificados o las paginas amarillas en las cuales el
anunciante es el unico responsable del contenido de su anuncio.

Por ende, concluyen que si alguien desvié clientela de forma ilegal, en
ningun caso fue Google. Asimismo, la empresa exige a todos sus anun-
ciantes que respeten la propiedad industrial e intelectual de terceros e in-
cluso afirma que no puede revisar a priori toda publicidad por violacién
de derechos de terceros o por actos de competencia desleal.
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El dltimo argumento sefiala que no cumplen los requisitos copula-
tivos necesarios para acreditar la responsabilidad extracontractual de
Google. Lo anterior es evidente al considerar que no existe un hecho ili-
cito, que no hubo dolo o culpa en la conducta de la empresa y ademas no
existe una relacion causal entre los dafios y los hechos que se imputan.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El tribunal de primera instancia acogié la demanda al considerar que
South Consulting cometié actos de competencia desleal, afectando los
derechos de los demandantes. Ademads, la empresa condenada debid ce-
sar dichos actos de competencia desleal y de violacion a los derechos de
propiedad industrial.

Respecto de los perjuicios demandados por concepto de lucro cesan-
te, el magistrado desestimé su indemnizacion dado que no se acreditaron
adecuadamente. En tanto que la compensacion por concepto de dafio
moral no fue concedida dado que, a pesar de que se acredité el acto de
competencia desleal, no se comprob6 una afectacion al prestigio de la
marca.

Finalmente se condené en costas a South Consulting y se le ordend
publicar copia integra de la sentencia en el diario El Mercurio a sus pro-
pias expensas. Por otro lado, cabe sefialar que con fecha 24 de marzo de
2014, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmé
la sentencia apelada en virtud de los articulos 186 y siguientes del Codi-
go de Procedimiento Civil, sin sefialar fundamento alguno.+

FUNDAMENTOS DE LA DECISION DEL JUEZ

En primer término, para justificar su decision, el tribunal primitivo pre-
tende dilucidar si efectivamente South Consulting utilizd6 marcas de la
competencia y si estas ultimas estaban protegidas al momento de los
hechos.+*

47. Acepta.com S.A con South Consulting (2013), Corte de Apelaciones de Santiago,
Segunda Sala, rol 484-13, 24 de marzo de 2014.
48. Sentencia del caso Acepta.com S.A con South Consulting y otros (2012), Tercer

Juzgado Civil de Santiago, rol §5530-09, considerando quincuagésimo octavo.
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Como mencionamos anteriormente, el anunciante sostuvo que los he-
chos se debian a un error de sus dependientes. Sin embargo, el tribunal
determiné que existe un acto voluntario en la inclusion de palabras cla-
ve. Ademas, dio por acreditado el uso de los nombres de las demandan-
tes cuyas empresas constituyen competencia directa.*

Continuando con la fundamentacién, el magistrado procedi6 a ana-
lizar si las denominaciones «Acepta», «Azurian», «DBNet» y «Paper-
less» se encuentran protegidas, ya que son los términos utilizados en el
buscador.s° Cabe agregar que las marcas protegidas son: «Acepta.com»,
«Azurian», «Objetos DBNet», «DBNet, Arquitectura de Software» y
«Paperless», y la proteccion que otorga el derecho marcario supone el
conjunto y no los términos considerados de forma aislada (Fernandez-
Novoa, 2004).

A pesar de lo anterior, el tribunal descarta la alegacion respecto de
que sélo se protege la marca mixta, dado que es irrelevante para la Ley
20.169 y ademads la intencion del anunciante fue desviar la clientela de
los demandantes por medio de las denominaciones con la cual se iden-
tifican en el mercado.s* En sintesis, el magistrado acredita el uso de los
signos distintivos «Acepta», «Azurian», «<DBNet» y «Paperless» como
palabras clave en el sistema de busqueda de Google, ademas de constatar
que los internautas utilizaron dichos términos y que efectivamente los
vocablos empleados son marcas pertenecientes a los demandantes.

A continuacién, mencionaremos los fundamentos de la decision y la
respuesta que el tribunal dio a las diversas alegaciones y defensa de Goo-
gle Chile y Google Inc.

En primer lugar, el tribunal descart6 que las acciones de la Ley de
Propiedad Industrial y las acciones de la Ley de Competencia Desleal
fuesen incompatibles, como argumentaba Google Chile. Se entiende que
el actor se ha limitado a interponer las acciones que establece la Ley
20.169, y que la LPI simplemente ha sido citada con el objeto de apoyar

49. Sentencia del caso Acepta.com S.A con South Consulting y otros (2012), Tercer
Juzgado Civil de Santiago, rol §5530-09, quincuagésimo octavo.

50. Sentencia del caso Acepta.com S.A con South Consulting y otros (2012), Tercer
Juzgado Civil de Santiago, rol 55530-09, quincuagésimo noveno.

51. Sentencia del caso Acepta.com S.A con South Consulting y otros (2012), Tercer

Juzgado Civil de Santiago, rol 55530-09, quincuagésimo noveno.
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sus argumentos y para hacer uso de ciertas definiciones legales. A juicio
del magistrado, el articulo 2 faculta al afectado por un acto de compe-
tencia desleal, para interponer las acciones que concede dicha ley aunque
el mismo acto pudiese implicar una infraccion a la LPL.s5*

Respecto del hecho de que la demandada no sefiala como se habria
cometido un acto de competencia desleal, el Tercer Juzgado Civil de
Santiago se limita a mencionar que el libelo dice expresamente que
South Consulting contraté los servicios de Google y que pagaba un pre-
cio para que éste publicara las marcas registradas de propiedad de los
demandantes.

La tercera alegacion sobre la cual el tribunal se pronuncia es que
Google Chile no habria contratado con el anunciante. En virtud del mé-
rito de los antecedentes acompaifiados, se prob6 que la contratacion se
perfeccioné a través de la pagina de Google Chile, pero a juicio de la
magistratura no se rindié prueba suficiente para determinar con toda
claridad la vinculacién existente entre ambas. 3

En relacion con las alegaciones efectuadas por Google Inc., el tribu-
nal sefial6 que «no s6lo posee jurisdiccion sino que ademas es el 6rgano
competente para resolver la contienda suscitada entre las partes».s* Asi-
mismo, las demandadas s6lo han ejercido las acciones contempladas en
la Ley 20.169, por lo cual no existe la falta de jurisdiccion ni la supuesta
incompatibilidad de procedimiento que manifesté Google Inc. en la con-
testacion de la demanda.

Mientras Google Inc. sostenia que los términos utilizados como pala-
bras clave carecian de proteccion en favor de las demandantes, el magis-
trado fue categérico al sefialar que se contradice dicha aseveracion con
la prueba documental rendida en juicio.

Respecto del procedimiento de reclamo que existe en el sistema Ad-
words y en el cual se ampara Google Inc. para sostener su calidad de
mero intermediario que no tiene responsabilidad en las publicaciones

52. Sentencia del caso Acepta.com S.A con South Consulting y otros (2012), Tercer
Juzgado Civil de Santiago, rol §5530-09, quincuagésimo séptimo.

53. Sentencia del caso Acepta.com S.A con South Consulting y otros (2012), Tercer
Juzgado Civil de Santiago, rol 55530-09, sexagésimo primero.

54. Sentencia del caso Acepta.com S.A con South Consulting y otros (2012), Tercer

Juzgado Civil de Santiago, rol 55530-09, sexagésimo segundo.
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que emiten los anunciantes, el Tercer Juzgado Civil de Santiago es ta-
jante al sefalar que a pesar de que existe dicho mecanismo, éste no es
idoneo puesto que se deseché la denuncia realizada por la utilizacion
de Acepta.com sin mayor analisis, exclusivamente debido a que es una
marca mixta.

Finalmente, el tribunal acogi6 la argumentacion conforme a la cual
Google Inc. no es responsable de los actos de competencia desleal, por
no tener una participacion directa y en virtud de que no se cumplen los
requisitos para acreditar la existencia de responsabilidad civil.

Cabe destacar que el Tercer Juzgado Civil de Santiago entiende que
Google Inc. se limita a poner a disposicion de los usuarios un medio
de comunicaciéon masivo, sin ser responsable de los contenidos de las
publicaciones. Ademads, siendo tal la cantidad de marcas que gozan de
proteccion, no es factible pretender que la empresa tome conocimiento
de cada una de ellas.

En relacion con los fundamentos del Tercer Juzgado Civil de Santia-
go para adjudicar responsabilidad a South Consulting, establecié que
incorporar marcas como palabras clave implica necesariamente un acto
voluntario. Posteriormente, se analiza la defensa que sostiene la impro-
cedencia de la accion declarativa de acto de competencia desleal por no
haberse incurrido en un acto de dicha naturaleza. Lo anterior se descarta
dado que consta en autos que se utilizo las marcas de la competencia
como palabra clave en la publicidad de Google, lo cual constituye un
acto de competencia desleal a juicio de la judicatura. Ademads, se confi-
gura el elemento subjetivo propio de la conducta que tiene por propdsito
desviar clientela, lo cual lleva a la inevitable conclusién de que se generd
confusion en los usuarios.

Finalmente el tribunal descarté la alegacion de improcedencia de las
demas acciones, dado que se acredit6 definitivamente la intencionalidad
de South Consulting al momento de incorporar la publicidad.

CUESTIONES DOGMATICAS A DESTACAR
Acumulacion de acciones

Es crucial para la practica y el entendimiento del derecho de la compe-
tencia desleal, ver como se relaciona con la propiedad intelectual, mas
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aun en estos supuestos en los que tratamos una materia que afecta di-
rectamente marcas comerciales. Debemos adherir a una relacion que dé
armonia y sentido al sistema, evitando entender ambas materias en una
relacion de «generalidad-especialidad estricta» (Massaguer, 2011: 22) 0
«una relacién de acumulacion indiscriminada» (Massaguer, 2011: 22).
Es menester evitar concepciones erroneas que no dan un real sentido al
ordenamiento juridico, ya sea por dar primacia absoluta a una ley por
sobre otra o por otorgar una proteccion doble que carece de sentido.

Como antecedente previo para entender qué tipo de relacion exis-
te entre el derecho de marcas y la competencia desleal, es pertinente
comentar la doctrina tradicional espafola. Anteriormente la doctrina
espafiola sostenia la tesis de la primacia, la cual plantea que la ley de
marcas es especial en la materia, debiendo aplicarse por sobre la ley de
competencia desleal y quedando esta ultima relegada a una aplicacion
excepcionalisima, en casos en que los flancos sin proteccion fuesen tan
burdos en la normativa especial que impidieran un mercado transparen-
te, justificando asi la aplicacion de la ley general (Garcia Pérez, 2011).

Dado que «la jurisprudencia ha rechazado de plano la solucion sim-
plista basada en un formal principio de especialidad legislativa» (Mas-
saguer, 2011: 22), se han buscado nuevas soluciones, lo que constituye
una forma distinta de entender la aplicacion de ambas leyes. Esto se debe
en gran parte a que el derecho de la Uniéon Europea ha hecho incompati-
ble mantener la tesis de la primacia del derecho de marcas sobre el régi-
men de competencia desleal (Garcia Pérez, 2011). Entonces, ha surgido
la «complementariedad relativa» (Massaguer, 2011: 22) para entender
la relacion que existe entre el derecho de marcas y la competencia des-
leal, dejando de lado la aplicacion estricta basada en la especialidad y
dando lugar a criterios rectores que permiten completar la proteccion
que otorgan los sistemas de propiedad industrial.

Cabe destacar que actualmente la complementariedad relativa es la
doctrina que ha tomado mas fuerza en la nueva practica judicial espafio-
la. Adherimos a ella para el caso chileno por su cercania y similitud con
nuestra legislatura.ss

55. Como ya sefialibamos, sostenemos que ciertamente existe uniformidad en la doc-
trina espafola al entender la relacion de la competencia desleal y el derecho marcario,

lo cual destacamos debido a que sigue siendo la visién imperante en las mas recientes
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A continuacién mencionamos los criterios rectores que establece Mas-
saguer (2011) para la aplicacion complementaria de la ley de competen-
cia desleal en el caso espaifiol. En primer lugar, no corresponde aplicarla
para combatir conductas que quedan plenamente comprendidas en la
esfera de proteccion de la propiedad intelectual (Massaguer, 2011). Para
utilizarla en los casos relacionados con la explotacion de un signo dis-
tintivo que esta protegido por la propiedad intelectual, o es susceptible
de ser protegido, se requiere necesariamente que la proteccion no se en-
cuentre vigente o no exista un derecho de esta clase (en caso contrario, la
situacion quedaria plenamente cubierta por el derecho de marcas).

En cambio, si estuviese vigente o existiese el derecho, la conducta que
se pretende sancionar de forma complementaria debe presentar «una
dimension anticoncurrencial especifica, distinta de aquella que es comin
con los criterios que determinan la ilicitud de la invasion de la esfera de
exclusividad que atribuye el derecho de propiedad industrial a su titu-
lar» (Massaguer, 2011: 23).

En segundo término, se debe exigir que la conducta considerada para
la aplicacion de la Ley de Competencia Desleal cumpla cabalmente las
normas y principios propios de la regulacién de la materia. En este caso,
para ejercer una aplicacion complementaria de la legislacion de la com-
petencia serd necesario que los «remedios» no impliquen una contradic-
cion en el ordenamiento, como lo seria proteger signos cuya proteccion
esta expresamente prohibida por la LPI.

Asimismo, complementando la vision de los autores nos parece de
vital importancia entender los distintos cuerpos legislativos que protegen
el mercado y la relacion entre los mismos como un todo en el que las
diferentes normas no son elementos ajenos entre si.

Debemos entender las disposiciones que tutelan los derechos subjetivos
de los titulares de las marcas y los cuerpos normativos que velan por los
presupuestos del sistema, no como un conjunto que se relaciona de for-
ma simplista al seguir la teoria de la primacia, ni tampoco como cuerpos
normativos que deben ser aplicados indiscriminadamente, sino como un
conjunto de disposiciones que se relaciona y compone un sistema juridico.

publicaciones en la materia. Para revisar el tratamiento que se realiza de esta cuestion en
Espafia en una publicacién reciente, es posible acudir al libro El derecho de la competen-

cia, comercio electronico y marcas (2014) de César Giner Parrefio.
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Finalmente, entender las leyes como un universo de entes ajenos e
independientes que no guardan relacion es definitivamente una vision
errénea por privarlas de sentido y no interpretarlas como un sistema que
obra de forma conjunta y coherente.

Presupuestos para la proteccion en virtud
del articulo 4 letra a) de la Ley 20.169

En primer lugar, debemos sefialar que procederemos a realizar un anali-
sis de conformidad con la legislacion chilena, para determinar si el mero
uso de una marca comercial como palabra clave en internet constituye
un ilicito desleal.

Lo anterior, lo expondremos a propésito del estudio de la Ley 20.169,
contando con el apoyo de la doctrina que ha dado tratamiento al tema.
A continuacién examinamos en detalle si se configura el tipo establecido
en articulo 4 letra a) de la Ley 20.169.

El articulo 4 de la Ley 20.169 establece lo siguiente: «En particular,
y sin que la enumeracion sea taxativa, se consideraran actos de compe-
tencia desleal los siguientes: a) Toda conducta que aproveche indebida-
mente la reputacion ajena, induciendo a confundir los propios bienes,
servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de
un tercero». En atencion a la disposicion recién senalada, procederemos
a examinar los diferentes elementos tipicos de este acto de competencia
desleal, para determinar si el uso de una marca ajena como palabra clave
configura dicho ilicito.

Conducta idonea para confundir a los consumidores

Dentro de los elementos que integran el tipo, se requiere una conduc-
ta que se enmarca «en los actos de explotaciones desleal de esfuerzos
ajenos, afectando tanto a la funcién distintiva como a la promocional
de la empresa» (Contreras Blanco, 2012: 106). Al referirse a «toda con-
ducta», entendemos que puede ser cualquier comportamiento o accién
idonea para provocar confusién en el consumidor, incorporando toda
accion que se lleve a cabo en el mercado.

Por lo expuesto, este requisito permite la inclusion de nuevos tipos de
conducta que, por ejemplo, no eran conocidos al momento de la crea-
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cién de la norma, como lo es la publicacion de anuncios en motores de
busqueda, utilizando signos distintivos como palabras clave.

En sintesis, podemos asegurar que es irrelevante el soporte mediante
el cual se realiza la accion: podria ser mediante publicidad convencional
o un anuncio en internet. En definitiva, no hay limitaciones en relacién
al medio que se utiliza para generar confusion.

APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA REPUTACION AJENA

En segundo lugar, el tipo exige necesariamente el beneficio indebido de
la reputacion ajena. Este requisito se materializa en el requerimiento de
un cierto renombre. En efecto, debe existir una reputacion susceptible
de ser apropiada y dicho aprovechamiento «debe llevar un grado de
equivocacion o error suficiente como para poder usufructuar y sustraer
los méritos y prestaciones empresariales de otro competidor» (Contreras
Blanco, 2012: 107).

De conformidad a lo que consta en el expediente, se trata de empresas
que gozan de cierto renombre dentro del mercado, ya que llevan varios
afnos desempenandose en el rubro y en internet. Asimismo, la doctrina
nacional considera que estos signos son susceptibles de proteccion, por
cuanto es un derecho auténomo que no se limita por la normativa de
propiedad industrial, ni por sus registros (Contreras Blanco, 2012).

En particular, como requisito del tipo, el objeto sobre el cual se preten-
de generar confusion debe ser capaz de atraer clientela por si mismo. En el
caso chileno, las marcas pendientes de registro si tienen la capacidad para
atraer clientes ya que, como comentabamos, son conocidas por el publico.

En conjunto con lo anterior se debe probar la reputacion, lo cual se
logra si el signo esta implantado en el mercado o es conocido por el cir-
culo de destinatarios. Esto se acredita en autos, ya que existe una pagina
web y ésta ocupa los primeros lugares dentro de los resultados naturales.

Finalmente, para satisfacer este segundo requisito del tipo, debe exis-
tir un aprovechamiento de caricter indebido, ya que en caso contrario la
conducta no se reputa desleal. En nuestra opinion, el uso de marcas aje-
nas como palabras clave es el tipo de conducta desleal que pretende evi-
tar la Ley 20.169, porque mas alla de las formas, el fondo de la conducta
implica aprovecharse del trabajo ajeno, en menoscabo del tercero y sin
que exista un vinculo comercial que lo justifique (Massaguer, 1999).
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En sintesis, este requisito se satisface, por lo cual concluimos que la
utilizacion de estas marcas como palabra clave en el contexto sefialado
implica un aprovechamiento indebido de la reputacion ajena.

EL RIESGO DE CONFUSION

En tercer lugar, el tipo requiere el riesgo de confusion. Este puede ser di-
recto cuando los consumidores no pueden diferenciar que los bienes, ser-
vicios o los establecimientos de una empresa corresponden a otra (Rivas
Sanchez, 2012). También puede ser indirecto, situacion presente cuando
los consumidores si pueden diferenciar claramente bienes, servicios o
establecimientos, pero pueden pensar que corresponden a una misma
empresa (Contreras, 2012). Finalmente, podria ser una confusién en
modalidad de riesgo de asociacion, lo cual ocurre cuando el consumidor
cree que en virtud de ciertas similitudes existentes entre algunos elemen-
tos que caracterizan la oferta de ambas, hay una vinculacién econémica
u organizativa, cuando en realidad dicho vinculo no existe (Massaguer,
2011).

Luego de saber como funciona el sistema de Adwords y tras ver los
avances que han efectuado para distinguir los anuncios de los resultados
naturales, no podemos afirmar que publicar un aviso que s6lo utilice una
marca ajena para desplegarse genere un riesgo de confusion como los
sefialados precedentemente, pues estos avisos publicitarios, que fueron
intensamente problematicos en jurisprudencia comparada y respecto de
los cuales se sefialé que podian confundir efectivamente a los usuarios,
actualmente tienen una etiqueta que indica «Anuncio» y que los distin-
gue completamente de los resultados de buasqueda.

No obstante lo anterior, ciertamente existira confusion en el caso de
utilizar el signo como palabra clave y simultdneamente como encabeza-
do o titulo del anuncio. Dicha situacién favorece la confusion, por cuan-
to al utilizar la marca visualmente, el usuario realmente cree que ingresa
al sitio web del respectivo titular, cuando en realidad dicha situaciéon no
es efectiva. Por otro lado, redirigir a un usuario al sitio web propio por
medio de un signo distintivo o marca ajena, perteneciente a un compe-
tidor, implica necesariamente que se esta utilizando la reputacion de un
tercero como lo exige nuestra Ley de Competencia Desleal.

Finalmente, la marca como encabezado podria generar, dependiendo
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de los matices facticos, una confusion directa, indirecta o en modalidad
de riesgo de asociacion, dependiendo también del usuario, su conoci-
miento y su conciencia acerca de estas practicas publicitarias.

Particularmente en el caso chileno, que utiliza la marca como encabe-
zado y palabra clave, parece mas probable una confusion en modalidad
de asociacion, ya que el encabezado del anuncio induce a pensar que
entre el anunciante y el titular de la marca hay sin duda algtn vinculo
organizativo o econémico. Ademas de que en el contenido del aviso apa-
rece el sitio web de otra empresa del rubro de la facturacion electrénica,
que impide o hace mas dificil que ocurra una confusion directa.

Asi, con el objeto de tener mayor claridad, la figura 5 muestra el
anuncio que aparecia al ingresar el signo distintivo «Paperless» en la
barra de busqueda.

Pageriess
www southconsulfing.com

Sevicio de Facturacadn Eléclronica
por Profesionalies - Consulle Agui

Figura 5.

EL OBJETO DE LA CONFUSION

Respecto del ultimo requisito del tipo, la confusion debe recaer sobre
«bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos». En
el caso que la confusion sea sobre bienes y servicios, no se configura el
tipo ya que nuestro sistema pretende promover la competencia de dichas
prestaciones. En el caso Google Chile, la confusion recae sobre el signo
distintivo, que es ajeno al producto o servicio que se pretende distinguir,
por lo cual concluimos que si se cumple cabalmente este requisito del
tipo.
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CONCLUSION SOBRE LOS ACTOS DE CONFUSION

Finalmente, al apreciar que todos los elementos se satisfacen en el caso
de los anuncios que utilizan los signos distintivos de los demandantes
como palabra clave y encabezado, podemos decir respecto del caso chi-
leno que los demandados configuran el ilicito del articulo 4 letra a) de la
Ley de Competencia Desleal.

Ademas, queremos destacar que no s6lo un anuncio que utiliza una
marca ajena como palabra clave y encabezado constituye un ilicito des-
leal. También podria serlo un anuncio que sin utilizar la marca como
encabezado, confunde al consumidor a través de la descripcion, enlace o
incluso a través del contenido del sitio web, de conformidad con la Ley
20.169.

Por tultimo, debemos reiterar la idea anterior a través de la siguiente
cita que sefala: «el mero uso de palabras en el contenido de la pagina,
que sin emplear directamente un signo protegido, hacen suponer que la
pagina tiene alguna relacién con otra empresa 0 con otro signo conoci-
do...» (Heredia Sanchez, 2005: 21). Lo anterior es plenamente aplicable
en nuestro ordenamiento respecto de los actos de confusion, ya que ésta
puede ser provocada a través de diversos medios presentes en un anun-
cio y/o en un sitio web. De tal forma, debe analizarse el contenido del
anuncio y su contexto, para determinar si existe un aprovechamiento del
esfuerzo ajeno.

PROTECCION DE MARCAS NO REGISTRADAS

Luego de determinar en qué caso se configura el ilicito consagrado en la
Ley de Competencia Desleal, procederemos a tratar si los signos distin-
tivos que carecen de registro gozan de protecciéon conforme nuestra Ley
de Competencia Desleal.

Como ya anticipabamos, no es relevante si la infraccion se comete
a través de una marca registrada o un signo distintivo, ya que respecto
de los actos de confusion la Ley 20.169 establece como accién relevan-
te: «Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacion ajena,
induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos
distintos o establecimientos con los de un tercero». De lo anterior se
desprende que no es necesario ser el titular de una marca registrada para
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obtener proteccion a través de dicha ley. En definitiva, cualquier aprove-
chamiento de un signo distintivo que cumpla con la tipicidad de los actos
de confusion deberia ser sancionado.

Finalmente, cabe destacar que el derecho de la competencia desleal
se satisface desde una perspectiva de acumulacion de acciones (Garcia
Pérez, 2012): utilizar signos distintivos ajenos como palabra clave justi-
fica plenamente la aplicacion de la Ley 20.169, precisamente en virtud
de que el derecho marcario no es aplicable meramente por una cuestion
formal, y la aplicacion complementaria no implica una incompatibilidad
o contravencion directa al derecho de marcas.

CRITICAS A LA DECISION DEL JUEZ

En relacion a la decision del Tercer Juzgado Civil de Santiago, debemos
ser categoricos en decir que es correcta s6lo en la forma. El tribunal no
hace distinciones que son cruciales para entender la cuestion y su argu-
mentacion deja entrever que la utilizacion de marcas comerciales como
palabras clave es per se un acto de competencia desleal, siendo que ello
no es efectivo conforme hemos podido apreciar en este trabajo.

La licitud de un anuncio que utiliza marcas comerciales como pala-
bras clave es contingente: dependera de las circunstancias especificas.
Puede constituir un acto de competencia desleal siempre que provoque
confusion o engaiio en el consumidor, lo cual no ocurre con un anuncio
que se identifica como tal y/o no utiliza la marca ajena como encabeza-
do. Particularmente, en este caso la utilizacién de marcas comerciales
como palabra clave, en conjunto con la utilizacién de dichos términos
como parte del encabezado, configuran un acto de competencia desleal
y simultaneamente constituyen un uso de aquellos que el titular de una
marca puede prohibir conforme el articulo 52 de la LPI.

Finalmente, la sentencia no considera, al igual que la jurisprudencia
extranjera, el rol de Google, que dejé de ser un intermediario desde el
momento en que sugiere activamente marcas comerciales como palabras
clave. Eventualmente, la empresa desconoce que son marcas comercia-
les, pero al poseer un rol activo no puede ampararse en la justificacion
clasica de los proveedores, que sostienen ser meros intermediarios y que,
por ende, no son responsables por el contenido que suben sus clientes.

Al menos a la luz de esta investigacion, reiteramos que no nos parece
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posible mantener el argumento cuando es el sitio de Google el que mues-
tra las palabras clave en virtud de la relevancia y trafico que tienen para
los potenciales clientes, sin discriminar si son marcas protegidas o signos
distintivos de terceros.

CONCLUSIONES

1. Google Adwords es un popular sistema de anuncios desarrolla-
do por el famoso buscador del mismo nombre. Su uso permite
desplegar anuncios mediante cualquier palabra clave libremente
elegida por el anunciante, a través de lo cual puede configurarse
un acto de competencia desleal, ya que en determinados supuestos
la utilizacion de signos distintivos ajenos daria origen a confusion
directa, indirecta o en modalidad de asociacién, y, por ende, al
aprovechamiento de la reputacion ajena, lo que configuraria el ili-
cito desleal. Nuestra postura sostiene que el mero uso de marcas
o signos distintivos ajenos como palabra clave no constituye per
se un acto de competencia desleal y especialmente no configura el
tipo del articulo 4 letra a) de la Ley 20.169. Lo anterior, deriva-
do de que actualmente dichos anuncios se identifican claramen-
te como publicidad y no utilizan visiblemente el signo distintivo
o marca comercial ajena, lo que impide derechamente que exista
confusion en los usuarios. En mérito de lo expuesto, no es posible
sostener que el acto descrito implica el aprovechamiento ilicito de
la reputacion ajena, que sanciona nuestro ordenamiento.

2. El primer caso judicial chileno sobre la materia examind la utili-
zacion de marcas comerciales y signos distintivos como palabra
clave y simultdneamente como parte del encabezado del anuncio,
concluyendo que dicho uso constituye un acto de competencia des-
leal al configurar un acto de confusion, segiin nuestra opinién en
modalidad de riesgo de asociacion. El uso al que hace referencia
la sentencia constituye un acto de confusién conforme a la Ley de
Competencia Desleal, debido a que el uso de los signos distintivos
ocurre como palabra clave y simultdneamente como parte del con-
tenido del anuncio, lo cual provoca una manifiesta confusion en
los usuarios, que observan en un aviso publicitario que un anun-
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ciante se identifica con la marca comercial o signo distintivo que el
cibernauta ingresé en la barra de basqueda. Lo anterior configura
cada uno de los elementos del tipo del articulo 4 letra a) de la Ley
20.169.

3. Cabe destacar que la aplicacion del derecho es correcta en la sen-
tencia, aunque el tribunal no tenga total claridad de las considera-
ciones relevantes para dar solucién al caso. El tribunal de primera
instancia incurre en un grave error en sus considerandos, ya que
sefiala que el uso de una marca ajena o signo distintivo como pala-
bra clave implica confusion en los usuarios, sin distinguir ni hacer
alusion a que, en el caso examinado, ésta ocurre exclusivamente
debido a que la palabra clave es también el encabezado del anun-
cio. En caso contrario, el cibernauta entenderd que esta frente a un
aviso publicado por un anunciante que utiliza sus propios signos
distintivos para identificarse, y el cual es ajeno e independiente de
la palabra clave ingresada para dar curso a la busqueda. De tal
forma, la postura de nuestra judicatura debiese ser que el mero
uso de una marca o signo ajeno como palabra clave no constituye
un ilicito desleal. Por ultimo, en relacion a la responsabilidad de
Google, si el mero uso de una marca ajena como palabra clave no
constituye un ilicito, menos podria serlo una sugerencia de utiliza-
cion. Incluso si la marca se utilizara como encabezado y generara
confusion, el buscador estaria exento de responsabilidad ya que no
tiene participacion alguna en la eleccion del encabezado o conte-
nido del anuncio.

4. Por otro lado, consideramos que cualquier anuncio publicitario
que use una marca o signo distintivo ajeno como palabra clave
para desplegarse, y simultineamente utilice el término respectivo
como parte del contenido del anuncio, tendra el mérito suficiente
para confundir al usuario. Es innegable que la utilizacion visible
de la marca hara creer a la mayoria de los consumidores que es
el titular legitimo quien dispone de ella en internet, aunque dicha
usanza no haya sido efectuada por el propietario respectivo. Asi-
mismo, cabe destacar que hay muchos usos atipicos y analogos en
los que el presente trabajo podria aplicarse. Actualmente Youtube
despliega anuncios de la misma manera que Google. Las platafor-
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mas de descarga de aplicaciones funcionan con el mismo sistema
de palabras clave. A modo de ejemplo, podemos comentar que
App Store y Google Play permiten la ocurrencia de actos de com-
petencia desleal como el comentado en este trabajo.

5. Finalmente, a través de la presente investigacion hemos podido
constatar que el mero uso de marcas comerciales ajenas como pa-
labras clave no constituye un ilicito a la luz de la Ley de Competen-
cia Desleal, y que inclusive mejora la informacion en el mercado,
aumentando la competencia y favoreciendo a los consumidores,
por cuanto mediante una marca concreta los usuarios pueden te-
ner acceso a una mayor oferta en internet.
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