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GS

Observacion de fondo: articulo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la observacion de
fondo

Solicitud N° 1.069.190 Registro N° 772.613

Marca mixta: G S G l S Marca mixta: GS 9 GS

Clase 36 Clase 36

Semejantes. TDPI confirma.

Este signo fue rechazado a registro por el INAPI por carecer de los requisitos
necesarios para erigirse en marca comercial, falta de distintividad, ser grafica vy
fonéticamente semejante respecto de la marca mixta “GS”, que distingue servicios de la
clase 36, fundante de la observacién de fondo, y ser inductiva en error o engafio respecto
de la cualidad o procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Apelada la resolucion, el TDPI establecid, coincidentemente con la opinién del
drgano administrativo, que los signos en conflicto presentaban identidad grafica y fonética
en sus elementos denominativos, de modo que aun cuando hubiese podido aplicarse el
principio de especialidad, los signos eran inductivos en error o engafio respecto de la
cualidad o procedencia empresarial de los servicios solicitados y, por lo tanto, confirmé la
resolucién de primer grado y, en definitiva, rechazé a registro la marca solicitada.

ROL TDPI N° 1560-2014
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RASPE SUPER CASINO DE LOTERIA

Demanda de nulidad: articulo 20, letras f), h) inciso 2° y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada Marca fundante de la demanda de nulidad
Registro N° 815.782
Marca denominativa: RASPE SUPER Marca: RASPE CASINO
CASINO
DE LOTERIA
Clase 16

Uso real y efectivo a nivel nacional, semejantes y relaciéon de coberturas. TDPI revoca.

La sentencia de primera instancia acogié la demanda de nulidad, fundada en las
causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley de
Propiedad Industrial, y ordend cancelar la vigencia del registro, por haberse acreditado el
uso real y efectivo a nivel nacional de la expresién “RASPE CASINO” como marca
comercial, lo que unido a la identidad grafica y fonética de los signos, asi como por
distinguir los mismos productos, era inductivo en error o confusion respecto del origen
empresarial de los productos que se pretendian amparar.

Revisada en alzada, el TDPI revocd lo resuelto por el INAPI, y ordend mantener la
vigencia del registro, por cuanto estimé que las denominaciones “RASPE” y “CASINQ”, asi
como el binomio “RASPE CASINO” eran de uso comun o vocablos habituales usados en los
giros de negocios de las empresas en conflicto, y que era el elemento “DE LOTERIA” el que
le otorgaba distintividad, en especial, por tratarse de una marca concedida con proteccién
al conjunto, lo cual impedia que se produjera confusion, error o engafio respecto de los
productos distinguidos. El recurso de casacién interpuesto ante la Excelentisima Corte
Suprema fue rechazado.

ROL TDPI N° 749-2012
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RCF

Observacion de fondo: articulo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la observacion de
fondo

Solicitud N° 1.032.602 Registro N° 1.135.847 M ¢

Marca denominativa: RCF Marca mixta: RFC P c @

Clase 12 Clase 12

Semejantes. TDPI revoca.

Este signo fue rechazado a registro por INAPI por carecer de los requisitos
necesarios para erigirse en marca comercial, falta de distintividad, ser grafica vy
fonéticamente semejante respecto de la marca mixta “RFC”, que distingue productos de
clase 12, fundante de la observacién de fondo, e inductiva en confusion, error o engafio
respecto de la procedencia o cualidad de los productos que se intentaban proteger.

Apelada la resolucion, el TDPI establecid, contrariamente a la opinion del érgano
administrativo que, en este caso debia emplearse el criterio de las “siglas”, segun el cual la
variacion en una letra, cuando existen marcas que utilizan siglas o iniciales, es suficiente
para conformar signos diferentes. Ademas de lo anterior, observdé que los signos en
conflicto correspondian a abreviaciones poseedoras de un concepto propio, cuya
diferenciacién se veia aumentada al ser pronunciadas letra por letra. En consecuencia,
revoco la resolucion de primer grado y, en definitiva, aceptd a registro la marca solicitada,
como conjunto.

ROL TDPI N° 1566-2014
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BANCAPITALES FINANCIAL & CAPITAL GROUP

Demanda de oposicidn: articulo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Observacion de fondo: articulo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Marca fundante de la demanda de
oposicion
y de la observacién de fondo

Solicitud N° 961.597
Marca denominativa: BANCAPITALES

CAPITAL

Clase 36

FINANCIAL &

GROUP

Registro N° 799.058
Marca denominativa: BANCAPITAL

Clase 36

Semejantes y relacion de cobertura. TDPI confirma.

La sentencia de primera instancia acogié la demanda de oposicidon fundada en los

literales f) y h) de la Ley del ramo, y ratificéd la observaciéon de fondo fundada en las

mismas causales de irregistrabilidad ya referidas, por cuanto los signos en conflicto

presentaban semejanzas determinantes al compartir el segmento principal y protagdnico

“BANCAPITAL” y relacién de coberturas, ya que ambos distinguian servicios financieros de

clase 36, todo lo cual era inductivo en confusién, error o engaino entre el publico

consumidor. Revisada en alzada, el TDPI confirmd lo resuelto por el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial. El recurso de casacién interpuesto ante la Excelentisima Corte

Suprema fue rechazado.

ROL TDPI'N°® 1533-2013
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ENDURANCE INVESTMENTS

Demanda de oposicidn: articulo 20, letras f), g) inciso 1° y k), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicion
Solicitud N° 905.903
Marca denominativa: ENDURANCE Marca: ENDURANCE
INVESTMENTS
Clase 35y 36 Clase 36

Creacidn, fama y notoriedad, y semejantes. TDPI confirma y revoca.

La sentencia de primera instancia acogid parcialmente la demanda de oposicién,
basada en el articulo 20, letras f) y h), de la Ley 19.039, por haberse acreditado que la
demandante era la creadora de la marca “ENDURANCE” y la fama y notoriedad de ésta,
unido a las semejanzas graficas y fonéticas de los signos en conflicto, todo lo cual seria
inductivo en error o confusién entre el publico consumidor. En contra de dicho fallo se
interpusieron dos recursos de apelacién: uno, por la demandada y solicitante de autos vy,
otro, por la demandante de oposicién.

Revisada en alzada, el TDPI confirmd lo resuelto por el INAPI, respecto del recurso
de apelacidn interpuesto por la demandada; y revocé la sentencia en lo apelado por la
demandante, al estimar que los signos presentaban semejanzas graficas y fonéticas, asi
como relacién de coberturas, todo lo cual induciria en confusién o engafio. Asimismo,
advirtid una conducta contraria a las normas de la competencia leal y ética mercantil por
parte del demandado, habida consideracion de la prueba que obraba en autos. El recurso
de casacidn interpuesto ante la Excelentisima Corte Suprema fue rechazado.

ROL TDPI'N°® 317-2013
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ASTRA

Demanda de oposicidn: articulo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicion

Solicitud N° 1.036.611 Registro N° 1.049.467
Marca mixta: ASTRA Emﬂ Marca denominativa: ASTRA

Clase 11 Clase 11

Idénticas. TDPI confirma.

Este signo fue rechazado a registro por el INAPI por carecer de los requisitos
necesarios para erigirse en marca comercial y ser grafica y fonéticamente idéntico a la
marca denominativa fundante de la oposicién “ASTRA”, que distingue establecimiento
industrial para la fabricacién de productos de la clase 11, por lo cual seria inductiva a error
o confusién entre el publico consumidor respecto de la procedencia de la cobertura que
se pretende amparar.

Apelada dicha sentencia, el TDPI establecid, coincidentemente con la opinidn del
dérgano administrativo, que existe identidad grafica y fonética, por lo que de concederse la
marca solicitada produciria error o engafio respecto de la procedencia empresarial con
relacion a los productos a distinguir, incurriendo de esta forma en la causal de
irregistrabilidad contenida en el articulo 20 letra f) de la Ley del ramo y, en consecuencia,
confirmé la resolucién de primer grado y, en definitiva, rechazé a registro la marca
solicitada.

ROL TDPI N° 1568-2014
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A

Demanda de oposicidn: articulo 20, letras f), h) y k), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicion

Solicitud N° 986.223 Registro N° 820.634

Marca mixta: A ;{ Marca mixta: ZA 11

Clase 25 Clase 18 y 25

Diferentes. TDPI revoca.

Este signo fue aceptado a registro por el INAPI por estimar que poseia suficientes
diferencias graficas y fonéticas con respecto al signo mixto “ZA”, que distingue productos
de clase 18 y 25, fundante de la oposicidn, atendido que la supresion de un cardcter y la
inclusién de una etiqueta, lograban dar a cada conjunto fisonomia e identidad propia y, en
consecuencia, no advertia cémo podria ser inductiva en error o confusién en relaciéon con
la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir en clase 25.

Apelada la resolucion, el TDPI establecid, contrariamente a la opinidn del 6rgano
administrativo, que en los elementos graficos de los signos se apreciaba una
estructuracion sobre una misma idea conceptual, lo que conformaba una identidad grafica
que, al repetirse en ambos signos, era inductiva en confusidn, error o engafio en el publico
consumidor, por lo que rechazé a registro la marca solicitada.

ROL TDPI N° 1599-2014
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SANTA CRUZ

Observacion de fondo: articulo 20, letras f), h) y j), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Observacion de fondo

Solicitud N° 963.486 Inductiva a error en relacién con la
Marca denominativa: SANTA CRUZ Denominaciéon de Origen SANTA CRUZ,
Clase 33 Decreto 464 de Zonificacion Viticola.

Zonificacion viticola o denominacidn de origen. TDPI confirma. CS rechaza casacién.

La sentencia de primera instancia rechazé de oficio el signo solicitado, atendido lo
dispuesto en la letra j) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Lo anterior, ya que
el Decreto Ley N° 464, de fecha 14 de diciembre de 1994, establece que la expresion
“SANTA CRUZ” corresponde a una zonificacion viticola o denominacion de origen,
comprendida dentro del Valle de Colchagua, que incluye la comuna de Santa Cruz y
Chépica, por lo que, entonces, su registro como marca comercial era inductivo en error o
confusién entre el publico consumidor. Revisada en alzada, el TDPI confirmd lo resuelto
por el INAPI, e interpuesto recurso de casacidn, la Excelentisima Corte Suprema lo

rechazo.

ROL TDPI'N°® 1741-2013
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CLASSICA

Demanda de oposicidn: articulo 20, letras f), g), h) y k), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicidn
Solicitud N° 879.655 Registro N° '
Marca mixta: CLASSICA. 3\ 737.670 f
Clase 25 Kansice Marca etiqueta:
Clase 25

Diferentes. TDPI confirma. CS rechaza casacion.

La sentencia de primera instancia rechazé la demanda de oposicion, fundada en las
causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), g), h) y k) del articulo 20 de la Ley
de Propiedad Industrial, por no haberse acreditado los supuestos de irregistrabilidad

invocados para la letra g), y por presentar la etiqueta fundante de la oposicidn, %’
para productos de clase 25, diferencias determinantes respecto de la marca mixta
solicitada, las que les permitirian coexistir en el mercado pacificamente.

Revisada en alzada, el TDPI confirmo lo resuelto por el INAPI, e interpuesto recurso
de casacidn, la Excelentisima Corte Suprema lo rechazé.

ROL TDPI N° 1702-2013
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OPEN PLAZA

Demanda de oposicidn: articulo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicidn

Solicitud N° 978.732 ; Registro N° 891.897

Marca mixta: OPEN PLAZA 0o =3 Y Marca denominativa: PLAZA

Clase 36 SLEZ Clase 36

Diferentes. TDPI confirma. CS rechaza casacion.

La sentencia de primera instancia rechazo la demanda de oposicion, fundada en las
causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley N°
19.039, por advertirse diferencias graficas y fonéticas entre el signo “PLAZA” (clase 36) de
la oponte y la sefia “OPEN PLAZA” del solicitante, pudiendo coexistir pacificamente en el
mercado, sin inducir en error o confusidon. Revisada en alzada, el TDPI confirmé lo
resuelto. La Excelentisima Corte Suprema rechazé el recurso de casacién interpuesto.

ROL TDPI N° 1439-2013
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SDDA (SISTEMA DE DERECHOS DE AUTOR)

Demanda de oposicidn: articulo 20, letras f), h) y k), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marcas fundantes de la demanda de
oposicion
Solicitud N° 850.072 Registros N°857.421y
Marca deniminativa: SDDA (SISTEMA DE N° 857.422 =
DERECHOS DE AUTOR) = Marcas mixtas: SCD ?‘;'
Clases 9y 16 :
Clases 9y 16
Registros N° 857.434y
N° 857.433

Marcas denominativas: SOCIEDAD CHILENA
DEL DERECHO DE
AUTOR

Clases 9y 16

Diferentes. TDPI confirma. CS acoge casacion; dicta sentencia de reemplazo

La sentencia de primera instancia rechazé la demanda de oposicidon, fundada en las
causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f), h) y k) del articulo 20 de la Ley N°
19.039, por cuanto los registros invocados por la oponente a saber, “SCD” y “SOCIEDAD
CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR”, de clases 9 y 16, presentaban diferencias
determinantes con respecto al signo solicitado. En consecuencia, no advertia como podria
ser inductiva a error o confusion respecto del origen de los productos a distinguir.
Finalmente, sefiald el sentenciador de primer grado que de los antecedentes
acompafados no era posible dar por configuradas conductas contrarias a la competencia
leal y a la ética mercantil. Revisada en alzada, el TDPI confirmé lo resuelto.

Interpuesto recurso de casacién, la Excelentisima Corte Suprema estimd que el
fallo del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial habia incurrido en un manifiesto error
de derecho al calificar las causales invocadas por el actor, puesto que concurrian los
presupuestos que las hacian procedentes, como son las semejanzas graficas y fonéticas de
los signos en conflicto y su relacién de cobertura. Se dicté sentencia de reemplazo.
Ministros Sres. Juica, Dolmestch, Kiinsemdiller, Brito y Cisternas.

ROL TDPI N° 102-2013
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FEMME L’BEL

Demanda de oposicidn: articulo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicion
Solicitud N° 976.921 ( Registro N° 1.023.627
LA
Marca mixta: FEMME ' Marca denominativa: FEMELLE 28
L’BEL L'BEL Clase 3
Clase 3

Diferentes. TDPI revoca. CS acoge casacidn; dicta sentencia de reemplazo.

La sentencia de primera instancia rechazoé la demanda de oposicion fundada en los
literales f) y h) del articulo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto las marcas en conflicto,
“FEMME L'BEL” y “FEMELLE 28" —esta ultima también de clase 3-, constituirian signos
independientes, poseedores de concepto propio, faciimente reconocibles y distinguibles
por el publico consumidor, por lo que podrian coexistir pacificamente en el mercado. En
consecuencia, no advertia cdmo el signo pedido podria ser inductivo a error o confusiéon
en relacion con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Revisada en alzada la sentencia referida, el TDPI la revocd. A su juicio, las marcas
en conflicto serian inductivas en confusidn, error o engano en el publico consumidor,
atendida la similitud grafica y, especialmente, fonética existente.

Interpuesto recurso de casacién, la Excelentisima Corte Suprema lo acogid, anuld
lo obrado y dicté sentencia de reemplazo, estableciendo que, por tratarse de signos cuyas
coberturas son coincidentes, el analisis debe centrarse en su analisis comparativo, el cual
permite apreciar claras diferencias graficas y fonéticas entre los signos en litigio. Ministros
Sres. Juica, Dolmestch, Kiinsemdiller, Brito y Fuentes.

ROL TDPI N° 1868-2013
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BERBY

Demanda de nulidad: articulo 20, letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada Marca fundante de la demanda de nulidad
Registro N° 782.932 Registro N° 689.997

Marca denominativa: BERBY Marca denominativa: BARBIE

Clase 12 Clase 12

Diferentes; no acredita fama ni notoriedad. TDPI confirma.

CS acoge casacion; dicta sentencia de reemplazo.

La sentencia de primera instancia rechazé la demanda de nulidad, la cual se
fundaba en las causales contenidas en las letras f), g) inciso 1°, h) inciso 1° y k), del articulo
20 de la Ley N° 19.039, por no haberse aportado pruebas suficientes para acreditar el
registro, fama y notoriedad en el extranjero de la marca “BARBIE”, ni para determinar que
el demandado hubiera incurrido en conductas contrarias a la competencia leal y la ética
mercantil. Ademas, el fallo estimé que las marcas en conflicto presentaban diferencias
graficas y fonéticas, por lo cual no advertia cdmo el signo impugnado podria ser inductivo
en error o confusion entre el publico consumidor. Revisada en alzada, el TDPI confirmé lo
resuelto por el INAPI.

La Excelentisima Corte Suprema acogio el recurso de casacidn interpuesto por la
demandante de nulidad, por cuanto los fallos de primera y segunda instancia erraron en el
analisis de las marcas en pugna, especialmente al considerarlas “como conjunto” y
analizarlas respecto de “sus complementos”, en circunstancias que ellas estaban
compuestas de una sola palabra. A juicio de la Corte, los signos en litigio presentaban
semejanzas determinantes, tanto graficas como fonéticas, asi como relaciéon de
coberturas. En consecuencia, dicté sentencia de reemplazo y decretd la cancelacidn del
registro impugnado.

ROL TDPIN°® 172-2014
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RINASCIMENTO

Observacion de fondo: articulo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la observacion de
fondo

Solicitud N° 1.012.884 Registro N° 828.538

Marca denominativa: RINASCIMENTO Marca denominativa: RINASCIMENTO

Clase 18 y 25 Clase 25

Idénticas. TDPI confirma.

Este signo fue rechazado parcialmente a registro por INAPI por carecer de los
requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, presentar semejanzas graficas y
fonéticas determinantes con la marca denominativa “RINASCIMENTO”, de clase 25, y ser
inductiva en confusiéon, error o engafio respecto de la procedencia o cualidad de los
productos que se intentaban amparar.

Apelada la resoluciéon, el TDPI establecid, coincidentemente con la opinién del
organo administrativo, que no era posible la coexistencia de marcas iguales y para
coberturas relacionadas a nombre de titulares diferentes, considerando, ademas, que la
existencia previa de un registro nacional, sellaba el destino de Ia litis de autos en favor del
titular registrado, al menos en tanto el registro exista, por lo que confirmé la resolucion de
primer grado vy, en definitiva, rechazé a registro la marca solicitada para productos de la
clase 25.

ROL TDPI N° 2237-2014
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PATENTE MECANICA

Solicitud N° 2270-04

Sistema para la refinacidon a fuego continua de cobre y/o sistema para la refinacion a
fuego continua de cobre liquido que comprende un reactor de oxidacion constituido por
un estanque revestido y relleno con granos de material ceramico, un horno de retencion,
un reactor de reduccidn constituido por un estanque revestido con material cerdmico y
relleno de granos de material carbanaceo.

Articulo 42 letra a) de la Ley. Divulgaciones Inocuas. Solicitud que se tiene por no
presentada al desarchivar y asignar una fecha ficta de presentacion; se debe tener
presente las divulgaciones innocuas realizadas en el tiempo intermedio. Interpretacion
articulo 45 de la Ley no puede negar al solicitante un derecho que la ley garantiza.

Divulgacion innocua es un instituto que prevé los casos en que una divulgacion
anterior a la presentacion de la solicitud emanada del propio inventor o solicitante no
debe ser considerada para evaluar la novedad ni el nivel inventivo.

En el caso de autos se solicitd originalmente la patente el 7 de septiembre de 2004,
la cual tuvo observaciones de forma en el examen preliminar por falta de cesion del
inventor, la que no fue subsanada dentro de plazo y, como consecuencia, se tuvo por no
presentada la solicitud, ordendndose su archivo. Con posterioridad, con fecha 18 de
agosto de 2006, se solicité el desarchivo de la misma de acuerdo al articulo 45 de la Ley
19.039 y se acompafiaron los documentos necesarios para salvar la observacién. Como
resultado, la solicitud fue desarchivada y se le asignd como fecha ficta de presentacion el
18 de agosto de 2006 para todos los efectos legales.

Asi, la solicitud desarchivada se tuvo por presentada dos meses antes de la
resolucién que ordenaba esta gestion, lo que a su vez, era casi dos afios después de la
fecha de solicitud original, el 7 de septiembre de 2004. Durante este tiempo se presentd
una solicitud internacional, la solicitud WO 2006 0029246, con fecha el 16 de marzo del
2006, a la que INAPI en la resolucién recurrida no le reconocié la calidad de divulgacién
inocua por no haber sido alegada ni acompafiada en tiempo y forma a la solicitud, y
argumentd que el peticionario sélo lo hacia presente en las contestaciones 1 y 2 a los
informes periciales.

Frente a la apelacion subsidiaria a una reposicién del peticionario de autos de esta
resolucion del Instituto, el fallo de alzada establecié que en primer término la materia a
tratar era una cuestion de orden procedimental y no de fondo, que necesitaba diferenciar
el tener una solicitud de patente por “no presentada” o por “abandonada”; en el primer
caso la solicitud puede volverse a presentar una vez completados los antecedentes,
mientras que en el segundo pierde absolutamente la posibilidad de obtener proteccién,
porque su invencién ha ingresado al estado de la técnica.
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Consecuencialmente, al considerar como lo hizo la resolucién de primera instancia
la fecha ficta como fecha de presentacién, el documento WO 2006 0029246, de fecha 6 de
marzo de 2006, no revestia la calidad de divulgacion inocua y debia tenerse por arte
previo. El TDPI si bien comparte el desenvolvimiento légico de la resolucidon impugnada,
no comparte la aplicacion del derecho efectuada, ya que no es Unicamente un problema
de divulgaciones innocuas, sino de interpretacién del articulo 45, en cuanto a lo que se
define como “no presentacidon” y como debe la administraciéon “volver a la vida” a una
solicitud tenida por no presentada.

La historia de la Ley demuestra que la intencidn del legislador fue proteger al
solicitante cuando ha incurrido en errores a la época de la presentacion, lo que se ve
vulnerado con la resolucidn que tuvo por presentada la solicitud en una fecha ficta y no
otorga la posibilidad de alegar las divulgaciones que se hubieren efectuado en el tiempo
intermedio, tal como hubiese sucedido, de haberse dispuesto efectuar una nueva solicitud
o dar un plazo al solicitante para completarla antes de tener por fijada la fecha de
presentacion.

AMTV ROL TDPI N° 309-2013



