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PURELIFE

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

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicion

Solicitud N° 909.730 Registro N° 874.703

Marca denominativa: PURELIFE Marca denominativa: PURE LIFE

Clase 5 Clase 32

Semejantes, famosa y notoria (letra g), inc. 1°).

TDPI revoca (letra g), inc. 1° y 3°). CS rechaza casacion.

Solicitada la marca “PURELIFE” en clase 5, la sentencia de primera instancia acogio
la demanda de oposicién interpuesta por Société des Produits Nestlé S.A., basada en su
marca “PURE LIFE” de clase 32, sélo respecto de la causal de irregistrabilidad contenida en
el inciso 1° del literal g) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la que en relacién
a las coberturas de los signos exige que se traten de los mismos productos, rechazando las
demas causales invocadas, a saber, letras f) y h) de la disposicidn citada. Al efecto sefialé
gue los documentos acompafados eran suficientes para acreditar que el oponente habia
sido el creador vy titular de gran cantidad de registros previos y vigentes en el extranjero
de la marca “PURE LIFE”, para distinguir productos de clase 32, asi como su fama y
notoriedad. Con este antecedente estimd pertinente negar el registro en la clase 5,
considerando que se configuraba la causal de irregistrabilidad alegada.

Revisada en alzada, el TDPI revocd lo resuelto por el INAPI, en lo referido al inciso
1° de la letra g), por cuanto en el caso especifico no habia identidad de productos, en
circunstancia que dicha causal exige que se trate de los mismos articulos, ademas de la
identidad o similitud entre los signos.

El fallo de segunda instancia se pronuncid sobre la causal de irregistrabilidad
contenida en el inciso 3° de la letra g) de la referida disposicion, que exige que la
oponente sea una marca notoriamente conocida, que se trate de productos distintos y no
relacionados, a condicién de que guarden algin tipo de conexién con los productos
resguardados, sefialando a su respecto que en el proceso no resultd debidamente
acreditada la fama y la notoriedad de la marca y que las pruebas sobre publicidad
aportadas sélo decian relacion con “aguas”, de clase 32, por lo cual tampoco habia
conexidn de productos y no se daban los supuestos de irregistrabilidad de esta causal.

Interpuesto recurso de casacion en el fondo, la Excelentisima Corte Suprema lo
rechazd, puesto que considerd que la causal de la letra g) fue desestimada correctamente
por el Tribunal a quo con base en los dmbitos de proteccién de las marcas en conflicto,
habida consideracidn de las exigencias de las causales de irregistrabilidad de las letras g),
incisos primero y tercero, y f) del articulo 20 de la Ley del ramo. En efecto, la Corte, al
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referirse a las exigencias que efectuan dichas disposiciones, sefalé que se requiere: “que
la marca solicitada y la marca famosa y notoria, distingan ‘los mismos productos’ -en el
caso del inciso 1° de la letra g)-, que los productos que se distinguiran con la marca
solicitada, aun cuando sean distintos y no relacionados, guarden sin embargo ‘algun tipo
de conexion’ con los productos que distingue la marca notoriamente conocida -en el caso
del inciso 3° de la letra g)-, y que respecto de aquellas marcas pertenecientes a distintas
clases -como ocurre en el caso sub lite- sus coberturas ‘tengan relacion o indiquen una
conexion de los respectivos bienes’ -en el caso de la letra f)-.”

En voto en contrario, los Ministros Sres. Dolmestch y Fuentes estuvieron por
acoger el recurso de casacién, anular la sentencia impugnada y dictar la de reemplazo, ya
que estimaron que se habia vulnerado la letra f) del articulo 20 de la Ley de Propiedad
Industrial, toda vez que la marca solicitada se prestaba para inducir en error o engafio
respecto de la procedencia de los productos, atendido que los signos en controversia eran
confundibles tanto desde el punto de vista grafico como fonético.

ROL TDPI N° 365-2014
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PRODIGIEUX

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

Marca solicitada Marca fundante de la observacion de
fondo

Solicitud N° 1.032.608 Registro N° 1.135.847

Marca denominativa: PRODIGIEUX Marca denominativa: PRODIGY

Clase 3 Clase 3

Semejantes. TDPI confirma. CS acoge casacion.

La resolucion de INAPI ratificd la observacion de fondo fundada en las causales de
irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley de Propiedad
Industrial, por la existencia de la marca denominativa “PRODIGY”, de clase 3, habida
consideracion de las semejanzas determinantes existentes entre los signos en
controversia, por lo que la solicitud era inductiva en error o confusién respecto de la
procedencia o cualidad de los productos a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI confirmd lo resuelto por el INAPI.

Interpuesto recurso de casacidn, la Excelentisima Corte Suprema lo acogio, anuld la
sentencia del H. Tribunal de Propiedad Industrial y dictd la correspondiente de reemplazo,
fundando su decisidon en la existencia de un acuerdo de coexistencia respecto de las
marcas en conflicto, el que limitaba las facultades oficiosas tanto del INAPI como del TDPI,
razén por la cual la solicitud de autos no habia sido objetada legalmente por quien podria
tener derecho a una oposicidon y, en consecuencia, no existian impedimentos juridicos
para conceder el registro de la marca pedida. Asi, la sentencia de reemplazo revocé la del
TDPI, declarando que se concedia el registro de la marca denominativa solicitada para
distinguir productos de la clase 3.

ROL TDPI N° 154-2014
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GLASSLOCK

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

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de nulidad
Solicitud N° 860.982

Marca denominativa: GLASSLOCK Marca: GLASSLOCK

Clase 21 Clase 21

No se prueba fama y notoriedad anterior a la solicitud. TDPI confirma. CS acoge
casacion.

La sentencia de primera instancia rechazé la demanda de nulidad, fundada en las
letras f), g) y k) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto con la prueba
rendida sélo se logré acreditar que la marca “GLASSLOCK” se encontraba inscrita en el
extranjero y gozaba de fama y notoriedad, pero no que ello fuere anterior a la solicitud del
registro impugnado, asi como tampoco se lograron probar las conductas contrarias a la
competencia leal o a la ética mercantil por parte del demandado. Revisada en alzada, el
TDPI confirmo lo resuelto, pero sefialé que la documentacién probatoria no era suficiente
para dar por acreditada la fama y notoriedad del signo de la demandante, ni la
materializacién de conductas constitutivas de competencia desleal o contrarias a la ética
mercantil.

La Corte Suprema acogio el recurso de casacién interpuesto por la demandante,
Sam Kwang Glass Ind. Co. Ltd., al considerar acreditada la fama y la notoriedad, asi como
el uso y la existencia de la marca “GLASLOCK” para productos de clase 21 antes de la fecha
de la solicitud nacional. Para el tribunal de casacion, de un mejor analisis de la prueba
rendida en autos, se debe dar por acreditada la mala fe del solicitante al existir
antecedentes que daban por cierto que antes de la fecha de la solicitud nacional ya tenia
conocimiento del registro extranjero. En consecuencia, la Corte Suprema anulé la
sentencia y dictd la correspondiente de reemplazo, concluyendo que subyacia en el
registro impugnado un vicio original, por lo que debia ordenarse su cancelacién por
incurrir en las causales de nulidad del articulo 20 letras f), g) y k) de la Ley de Propiedad
Industrial. Ministros Sres. Juica, Dolmestch, Kiinsemdiller, Cisternas y Bates.

ROL TDPI N° 320-2014
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LOS ALAMOS

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

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

Marca solicitada Marcas fundantes de la demanda de oposicion
Solicitud N° 961.302 Registro N° 699.397
Marca denominativa: LOS ALAMOS Marca mixta: DOS ALAMOS
Clase 29 Clase 29y 30
Registro N° 731.700 Eﬂj
Marca mixta: DOS ALAMOS —-\:—
Clase 29

Registro N° 736.989

Marca mixta: DOS ALAMOS Mantequilla
Clase 29 —CE )

Marcas fundantes de la observacion de fondo
Registro N° 699.397 RS
Marca mixta: DOS ALAMOS
Clase 29y 30

Registro N° 699.402
Marca mixta: DOS ALAMOS
Clase 29y 30

Diferentes. TDPI revoca. CS rechaza casacion.

La sentencia de primera instancia rechazé la demanda de oposiciéon fundada en las
letras f) y h) del articulo 20 de la Ley N° 19.039, y en la marca mixtas “DOS ALAMOS”, de clase
29 y 30, ya que considerd que los signos en conflicto configuraban signos independientes, con
concepto propio, que podrian coexistir pacificamente en el mercado, sin inducir en error o
confusién respecto de la cualidad, género u origen de los productos a distinguir.

Revisada en alzada TDPI revocd el fallo de primera instancia, por cuanto consideré que
el elemento central y distintivo de los signos era el sustantivo “ALAMO”, y que la pluralizacion
o anticipacion de articulos al sustantivo no gira el centro distintivo de los signos que se
mantiene en la palabra “ALAMO”, lo que sumado a que los productos que se buscaba
identificar estaban relacionados con aquellos resguardados por los signos de la oponente,
permitia suponer que la coexistencia de los signos en el mercado seria motivo de confusién,
error o engafo en el publico consumidor.

La Excelentisima Corte Suprema rechazé el recurso de casacion, seiialando que el
Tribunal a quo habia efectuado una correcta apreciacion del signo pedido, como conjunto,
desprendiéndose que el vocablo sobresaliente es “alamos”, de modo que es el ambito
fonético aquél que tiene relevancia desde el punto de vista de la publicidad hablada. Ministros
Sres. Juica, Brito, Cisternas, Baraona y Prado.

ROL TDPI N° 622-2014




BOLETIN DE FALLOS N° 2 - 2015 |6

AS

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

Marca solicitada Marca fundante de la observacién de
fondo

Solicitud N° 1.079.221 Registro N° 760.211

Marca mixta: AS @\ Marca mixta: AS ®

Clase 43 Clase 43

Semejantes. TDPI confirma.

Este signo fue solicitado para distinguir servicios de restauracion (alimentacion);
hospedaje temporal, de la clase 43, y fue rechazado a registro por INAPI por carecer de los
requisitos necesarios para erigirse en marca comercial, presentar semejanzas graficas y
fonéticas determinantes con la marca mixta “AS”, que distingue fuente de soda,
procuracion de alimentos y sanwicheria, de clase 43, y ser inductiva en confusion, error o
engafio respecto de la procedencia o cualidad de los servicios que se intentan amparar.

Apelada la resoluciéon, el TDPI establecid, coincidentemente con la opinién del
organo administrativo, que las marcas en conflicto produciran una serie de errores o
engafios en cuanto a la procedencia o cualidad empresarial de los servicios solicitados, ya
gue sus elementos denominativos corresponden a una misma expresién (“AS”), unido a
gue presentan coberturas estrechamente relacionadas, comprendidas en la misma clase
43, confirmando la resolucidon de primer grado y, en definitiva, rechazando a registro la
marca solicitada.

ROL TDPI N° 2297-2014
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AS

Observacion de fondo: articulo 19y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la observacion de
fondo

Solicitud N° 1.079.220 Registro N° 760.211

Marca mixta: AS ﬂ Marca mixta: AS &

Clase 43 Clase 43

Semejantes. TDPI revoca.

La resolucién del INAPI rechazé la marca solicitada, fundada en las causales del
articulo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, por la existencia de semejanzas graficas y
fonéticas con respecto a la marca mixta “AS”, que distingue servicios de la clase 43, por lo
cual la estimé inductiva en confusién, error o engafio entre el publico usuario respecto de
la procedencia de los servicios a distinguir.

Revisada en alzada, el TDPI revocé la resolucién del INAPI, considerando que la
cobertura pedida era mas amplia que aquella del signo previamente inscrito, que
basicamente se refiere a fuente de soda y los alimentos que en ésta se expenden, lo cual,
unido a que el signo pedido corresponde al acréonimo de “ATACAMA SUITES”, que
corresponden a hoteles de la requirente, y a la diferente tipografia y colores de las
etiquetas de las marcas en conflicto, estimé que la marca pedida no podria incurrir en
error o engafo respecto de la procedencia de los servicios solicitados.

El voto en contrario de la Sala estuvo por confirmar la resolucién de alzada, y se
fundd en la plena identidad entre los elementos denominativos de las marcas en conflicto,
estimandose que no podian concurrir al mercado sin riesgo de confusion, error o engafio
en los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios requeridos en clase
43, ya que ambos distinguian “servicios de alimentacién”.

ROL TDPI N° 2355-2014




BOLETIN DE FALLOS N° 2 - 2015 |8

CAMARA DE LA INNOVACION FARMACEUTICA CIF
INVESTIGACION PARA LA VIDA

Demanda de oposicion: primer solicitante de marca “CIF”, solicitud N° 911.184, clase 41,
rechazada por registro N° 887.892, marca denominativa “CIF”, clase 41.

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

Marca solicitada Marca fundante de la observacion
de fondo

Solicitud N° 978.690 Registros N° 887.892

Marca mixta: CAMARA DE LA HY 444 Marca denominativa: CYF
INNOVACION b Clase 41
FARMACEUTICA
CIF Registro N° 894.348 .
INVESTIGACION Marca mixta: CYF CYF
PARA LA VIDA Clase 41

Clase 41

INPI Diferentes. TDPI semejantes y revoca. CS acoge casacidn, marcas distintas.

La sentencia de primera instancia rechazé la demanda de oposicidn, por cuanto la
solicitud N° 911.184, correspondiente a la marca “CIF”, se encontraba denegada, sin
referirse a la legitimidad activa del oponente. Asimismo, reconsiderd la observacién de
fondo fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del
articulo 20 de la Ley N° 19.039, debido a que entre las marcas en conflicto, esto es,
“CAMARA DE LA INNOVACION FARMACEUTICA CIF INVESTIGACION PARA LA VIDA” y
“CYF”, existian diferencias que les conferian concepto propio, lo cual impedia que fuesen
inductivas en error o confusion.

Revisada en alzada por recurso de apelacién interpuesto por el oponente, el TDPI
revoco lo resuelto. En primer término, sefalé que la legitimidad activa con que actuaba el
demandante de autos no fue discutida, sino que tacitamente aceptada tanto por el
solicitante como por el juzgador de primer grado. En segundo lugar, el TDPI efectué un
andlisis entre la marca solicitada “CAMARA DE LA INNOVACION FARMACEUTICA CIF
INVESTIGACION PARA LA VIDA” y aquella fundante del rechazo de oficio “CYF, puesto que
fue parte de las alegaciones del recurso de apelacién, asi como el antecedente de rechazo
de la propia solicitud del oponente, de modo que estaba incorporada en los fundamentos
de su demanda y apelacién. De este modo, el TDPI consideré6 que el elemento
determinante y distintivo de la marca pedida era el segmento “CIF”, que guardaba
identidad fonética y semejanzas graficas, al punto de producir error o engafio, con la
marca previamente registrada “CYF”, fundante de la observacién de fondo y que distingue
servicios de clase 42 que se encontraban incluidos en la cobertura que el solicitante
pretende en la especie, configurdndose la causal de la letra f) del articulo 20 de la Ley del
ramo.
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La Excelentisima Corte Suprema, por su parte, acogio el recurso de casacion
interpuesto por la solicitante, y considerd que, siendo la causal de la letra f) del art. 20 de
la Ley 19.039 residual, en este caso quedaba descartada la identidad o semejanza grafica o
fonética, de modo que sdlo cabia analizar la semejanza conceptual de los signos en
conflicto. A este respecto, sefialé que el conjunto marcario pedido llevaba a la idea de una
organizacién farmacéutica destinada a la investigacidn cientifica, descripcion muy lejana a
la sola marca “CYF”, fundante de la observacion de fondo, de modo que el haber centrado
el andlisis Unicamente en el segmento “CIF” constituia un error de ponderacion de la
prueba desde que no existia elemento alguno en el proceso que justificare dicho
quehacer, infringiéndose en consecuencia las normas de la sana critica, particularmente la
l6gica en su regla de la identidad; en efecto, para la CCSS, en el caso de autos el
presupuesto “CAMARA DE LA INNOVACION FARMACEUTICA CIF INVESTIGACION PARA LA
VIDA” no podia ser al mismo tiempo “CYF”, pues afirmar lo contrario importaba igualar
signos que solo coincidian en dos grafias. Por lo expuesto, concluyé que no le resulta
aplicable la causal del articulo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial. En
consecuencia, anuld la sentencia y dicté la correspondiente de reemplazo, desestimando
la demanda de oposicion y concediendo la solicitud de registro de la marca de autos.
Ministros Sres. Juica, Kiinsemdiiller, Cisternas, Bates y Pfeffer.

ROL TDPI N° 695-2014
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AIRPRODUCTS

Incidente de abandono de procedimiento: articulos 3, 152, 153, 154 y 156 del Codigo de
Procedimiento Civil.

Marca solicitada

Solicitud N° 954.022
Marca denominativa: AIRPRODUCTS
Clase 1y 5

Ha lugar al abandono. TDPI confirma.

La resoluciéon de primera instancia dio lugar al abandono del procedimiento,
habida consideracidon de que las partes no habian efectuado gestion util desde el mes de
mayo de 2013 y que desde la fecha sefialada habian transcurrido mas de seis meses.

Revisada en alzada, el TDPI confirmd lo resuelto, ya que de la interpretacidon
armoénica de los articulos 313, 432 y 687 del Cédigo de Procedimiento Civil, articulo 24
inciso 4° del Reglamento de la Ley N° 19.039 y articulo 10 del Cddigo Organico de
Tribunales —el Ultimo que consagra el principio dispositivo-, se desprende que el llamado
que estas normas hacen al juez para que cite a las partes a oir sentencia no puede ser
entendido como una obligacién de actuar de oficio, sino como la imposibilidad de
excusarse ante el requerimiento oportuno de la parte. De este modo el tribunal
desestimé las alegaciones del apelante en cuanto a que la dictacion de la resolucién que
cita a oir sentencia fuera una carga del drgano jurisdiccional y declaré pertinente el
abandono de procedimiento, confirmando la resolucién en alzada.

ROL TDPI N° 1853-2014
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MUCHOVIAJE

Observacion de fondo: articulo 20, letra e), Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Fundamento de la observacion de
fondo

Solicitud N° 1.061.494
Marca mixta: MUCHOVIAIJE
Clase 38 y 39

iwichoviaje

La marca solicitada corresponde a
términos que son de uso general en el
comercio para designar cierta clase de
servicios. La marca solicitada carece de
distintividad, describe los productos, en
razon de que la denominacion
MUCHOVIAIJE, se vincula directamente
con los servicios que se pretende
amparar en clase 39.

Rechaza de oficio parcialmente. TDPI confirma.

La resolucidon del INAPI rechazé de oficio parcialmente la solicitud de autos
fundada en la causal de irregistrabilidad del articulo 20, letra e), de la Ley N° 19.039, por

cuanto la marca solicitada corresponde a términos que son de uso general en el comercio

para designar cierta clase de servicios. Sefiala que la marca solicitada carece de

distintividad y describe los servicios, ya que la denominacién “MUCHOVIAJE” se vincula

directamente con los servicios que se pretende amparar en clase 39.

Revisada en alzada, los sentenciadores estuvieron contestes con la sentencia de

primer grado, ya que las expresiones que componen la marca solicitada “MUCHOVIAJE”

son palabras habituales y de uso general para la designacion de servicios vinculados a

viajes, como son los comprendidos en la clase 39, por tratarse de conceptos que deben

estar disponibles para todos los actores mercantiles.

ROL TDPI N° 2290-2014
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TRANS-RESVERATROL

Abandono del procedimiento: articulos 3, 152, 153, 154 y 156 del Cédigo de
Procedimiento Civil.

Marca impugnada

Solicitud N° 949.689

Registro N° 948.696

Marca denominativa: TRANS-RESVERATROL
Clase 5

Ha lugar al abandono.

TDPI revoca: hacer llegar al proceso material probatorios es diligencia util.

La resolucién de primera instancia declaré haber lugar al incidente de abandono de
procedimiento promovido en juicio de nulidad seguido en contra del registro de la marca
“TRANS-REVERATROL”. El juzgador de primera instancia consideréd procedente el
abandono ya que en su concepto las partes no habian efectuado gestion util desde agosto
de 2013, y que desde la fecha sefialada habian transcurrido mas de seis meses. En
consecuencia declaré abandonado el proceso de nulidad seguido en contra del Registro N°
948.696, con fecha 27 de marzo de 2014.

Revisada en alzada, el TDPI revocd lo resuelto. En efecto, dichos sentenciadores
consideraron que en el caso sublite no se encontraba acreditado que hubiese transcurrido
el plazo de seis meses establecido en el articulo 152 del Cédigo de Procedimiento Civil,
puesto que la ultima gestidn util fue presentada el 30 de julio de 2013 y consistié en
acompanar copia simple de la sentencia N° 162.163 de fecha 8 de julio de 2013
presentacion que fue proveida, teniendo presente y por acompanado con citacion dicho
material, lo que debe considerarse diligencia util y necesaria para la adecuada defensa de
los derechos del respectivo litigante.

ROL TDPI N° 1854-2014
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COMERCIAL ECUADOR

Observacion de fondo: articulo 20, letras a) y e), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Fundamento de la observacion de fondo
Solicitud N° 1.060.342 “Comercial”, perteneciente o relativo o a
Marca denominativa: COMERCIAL ECUADOR los comerciantes y “Ecuador”, nombre de
Clase 12 pais.

Rechaza de oficio la solicitud. TDPI revoca.

La resolucion del INAPI rechazé la solicitud de la marca “COMERCIAL ECUADOR,
fundado en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras a) y e) del articulo 20
de la Ley N° 19.039, ya que las expresiones contenidas en la marca pedida comprenden la
denominacién de un Estado, a saber, “ECUADOR” v, la otra, corresponde a una expresiéon
o signo empleado para indicar género o naturaleza del establecimiento a distinguir. En

III

efecto, “comercial” es perteneciente o relativo a los comerciantes, en tanto que

“Ecuador” es el nombre de un pais.

Revisada en alzada, el TDPI revocd lo resuelto, ya que consideré que no se
pretendia la inscripcién del nombre de un pais en si mismo, sino de un conjunto que
conformaba un signo cuya connotacidén era arbitraria para la cobertura pretendida, de
manera que no vulneraba las causales de irregistrabilidad que se le imputaron.

ROL TDPI N° 2283-2014
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GRAN LOGIA DE CHILE

Observacion de fondo: articulos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Marca fundante de la observacion de
fondo

Solicitud N1.072.254
Marca mixta: GRAN
LOGIA DE
CHILE
Clase 38,41y 45

Registro N° 824.250 s o N

Marca mixta: GRAN Fan &%
LOGIA { T&(T 3
MIXTA DE \ s f

h B A
CHILE - 1929 e P

il

Clase 41

Semejantes; rechaza parcialmente para clase 41. TDPI revoca.

La resolucidn del INAPI rechazé parcialmente la marca solicitada para distinguir los

servicios de clase 41 que se intentaban amparar, por cuanto estimd que ella presentaba
semejanza grafica y fonética respecto de la marca fundante de la observaciéon de fondo
“GRAN LOGIA MIXTA DE CHILE — 1929”, que ampara servicios de la clase 41.

Revisada en alzada, el TDPI revocé lo resuelto, ya que considerd que era un hecho
publico y notorio que la expresién “LOGIA” es una forma de designar la organizacién de la
Masoneria, pudiendo existir muchas “logias”, las cuales se distinguen por los elementos
gue acompafian al sustantivo “logia”, y que en el caso de autos, los signos en conflicto, al
ser apreciados como conjunto, eran diferentes y, en consecuencia, podian coexistir

pacificamente sin inducir en confusién, error o engafio entre el publico usuario.

ROL TDPI N° 2337-2014
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CGR GESTION COMERCIAL

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.062.526

Marca mixta: CGR GESTION m

COMERCIAL

GES8TION COMERCIAL

Clase 35

Sigla de la Contraloria General de la Republica; carece de distintividad. TDPI revoca.

La resolucidon del INAPI rechazé la marca pedida fundada en las causales de
irregistrabilidad contenida en las letras a) y f) del articulo 20 de la Ley N° 19.039, por
cuanto consiste en la sigla “CGR”, la que es usada por la Contraloria General de la
Republica, sin que la adicion de los elementos “GESTION” y “COMERCIAL fueren
suficientes para otorgarle la distintividad necesaria para constituirse en marca comercial.

Revisada en alzada, el TDPI revocé lo resuelto, puesto que lo establecido en la letra
a) del articulo citado prohibe el registro del nombre de los servicios publicos de manera
singular, lo que dichos sentenciadores estimaron no ocurria en el caso de autos, debido a
gue la marca pedida es un conjunto de caracter mixto que incorpora otros elementos a la
denominacién “CGR”, como son las expresiones “GESTION COMERCIAL”, ademds de una
etiqueta que posee un disefio, colores y caracteristicas propias. Por consiguiente, no
apreciaron como el signo podia ser inductivo en error o engafio respecto de la
procedencia de los servicios solicitados.

ROL TDPI N° 2356-2014
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CGR

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.062.520
Marca mixta: CGR
Clase 35

Registro de sigla de la Contraloria General de la Republica; induce a error.

TDPI confirma.

La resolucion del INAPI rechazé la marca pedida fundada en las causales de
irregistrabilidad contenida en las letras a) y f) del articulo 20 de la Ley N° 19.039, por
cuanto ella consiste en la sigla “CGR”, la que es usada por la Contraloria General de la
Republica, de modo que era dable presumir que los consumidores se verian expuestos a
equivocacion.

Revisada en alzada, el TDPI confirmd lo resuelto, considerando que la marca
pedida “CGR” es comunmente conocida en el publico nacional como la sigla que
representa a la Contraloria General de la Republica, sin que ésta contare con otro
elemento que le otorgase distintividad y diferenciacion, de modo que resultaria inductivo
en error o engano respecto a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

ROL TDPI N° 2289-2014
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EXPOFUTRONO

Observacion de fondo: articulo 20, letra e), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Fundamento de la observacién de fondo
Solicitud N° 1.033.234 “EXPO” es un apdcope de “EXPOSICION” y
Marca denominativa: EXPOFUTRONO “FUTRONO” indica la procedencia de los
Clase 35 servicios.

Indicativa de género, naturaleza, origen de los servicios; términos que son de uso

general en el comercio para designar cierta clase de servicios. TDPI revoca.

La resolucién del INAPI rechazé la marca solicitada, fundada en la causal de
irregistrabilidad de la letra e) del articulo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto considerd que
el signo solicitado era indicativo del género, naturaleza u origen de los servicios, asi como
de uso general en el comercio para los mismos, ya que, segun aclara, “EXPO” es un
apécope de “EXPOSICION” y “FUTRONO” indica la procedencia de los servicios.

Revisada en alzada, el TDPI revocd lo resuelto, considerando que el conjunto
solicitado como marca comercial es meramente evocativo para la cobertura que
pretende, especialmente considerando que la voz “expo” esta profusamente registrada en
la clase con otros componentes aditivos.

ROL TDPI N° 2172-2014




