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I. Rechazos administrativos

ASHME

Hashme

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

Marca solicitada

Marca fundante del rechazo de oficio

Solicitud N° 1.270.225
Solicitante: Leonardo Gallardén
Marca mixta:

Hashme

Clase 9: Programa informadtico
(software) que proporciona una
plataforma en la cual se permite el
enlace e interaccion entre anunciantes e
influencers en redes sociales, pudiendo
llevar a cabo, gestionar, medir vy
controlar campafas publicitarias y
generando un esquema de ranking,
distinciones y compensacién para los
influencers e incluyendo la posibilidad
de interaccién directa, seguimiento y
visualizacién de la actividad de los
usuarios.

Clase 35: Servicios de administracidn
comercial y publicitarios prestados a
través de una plataforma informatica
gue permite el enlace e interaccidn
entre anunciantes e influencers en
redes sociales, pudiéndose llevar a
cabo, gestionar, medir y controlar
campaiias publicitarias y generando un
esquema de rankings, distinciones y
compensacion para los influencers e
incluyendo la posibilidad de interaccién
directa, seguimiento y visualizacién de
la actividad de los usuarios; servicios de
marketing, publicitarios y de promocion
de productos y servicios de terceros a
través distintas vias de comunicacion, a
saber, internet y redes sociales.

Titular: THE AMERICAN SOCIETY OF
MECHANICAL ENGINEERS
Registro N° 1.193.194

Marca mixta:

Clase 9: Publicaciones electrénicas
descargables en forma de e-libros, revistas,
diarios, cédigos impresos, manuales, libros,
trabajos académicos, periddicos, folletos vy
boletines de noticias electrdnicos, en el
ambito de la ingenieria, tecnologia y ciencia;
software multimedia grabado en soportes
digitales que contenga o consista en cursos de
formacion, talleres, seminarios, conferencias,
simposios y capacitacién en el ambito de la
ingenieria, tecnologia y ciencia; software
descargable que contenga o consista en cursos
de formacion, talleres, seminarios,
conferencias, simposios y capacitacién en el
ambito de la ingenieria, tecnologia y ciencia.
Clase 35: Servicios de promocién [publicidad]
prestados por una asociacion, a saber,
promover los intereses de personas ligadas a
la profesion de ingeniero mecanico vy
promover la utilizacién y los servicios de
ingenieros.
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Marcas con diferencias graficas y fonéticas pueden coexistir.

La resolucidén de rechazo de INAPI, de fecha dieciocho de abril del afio dos mil
dieciocho, se fundd en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y sostuvo que la marca solicitada presenta
semejanzas graficas y fonéticas respecto a la marca previamente inscrita “ASME” en clase 9
y 35, e induce en confusion, error o engafio respecto de la procedencia o cualidad de los
productos impidiendo su adecuada concurrencia mercantil.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha diez de julio del afio dos mil
dieciocho, el TDPI revocé lo resuelto por el INAPI, atendido a que la especial configuracion
de la marca solicitada -compuesta por un disefio de asterisco y gato en degradé de colores
morado al rosado- le otorga a ésta, como conjunto, suficiente distintividad y diferenciacion
respecto de la marca fundante del rechazo de oficio “ASME”. En este sentido, senalé el
Tribunal de segunda instancia que, con su concesién no se producird confusion, error o
engafio respecto de aquellas, en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios
requeridos en las clases 9 y 35.

FOB — MAF ROL TDPI N°1020-2018
PFR-CIM-JRN
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CHILLAN

£

P~ }
CL:[ dn
50:.

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letra e) y j) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.274.668
Solicitante: LICORES MITJANS S.A
Marca mixta:

A LY

Deiali
50

Clase 33: Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas.

Las denominaciones de origen no son susceptible de proteccion marcaria.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha veinte de abril del afio dos mil dieciocho,
se fundd en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y j) del articulo 20 de
la Ley de Propiedad Industrial, rechazando la solicitud toda vez que la marca solicitada esta
constituida como elemento relevante, por la palabra CHILLAN, que corresponde a una
denominacion de origen legalmente protegida en Chile segun el DL 464 que establece
Zonificacion Viticola y Fija Normas Para Su Utilizacién, en relacién con el objeto que ellas
amparan, en especifico la zona comprendida en la sub regién del Valle del Itata, en la regién
Viticola del Sur, induciendo a error o confusion en el publico consumidor respecto de la
procedencia o atributos del producto que se pretende distinguir. Adicionalmente, INAPI
sefiald que la marca solicitada es una expresion o signo empleado para indicar el origen y
procedencia de los productos pedidos, toda vez que se compone de la palabra Chillan, que
corresponde a una ciudad y comuna de la zona central de Chile, capital de la provincia de
Nuble (hoy regién), por tanto, indica el origen de los productos pedidos. Finalmente, indicé
gue los elementos denominativos no reivindicados y figurativos que se adicionan en nada
logran desvirtuar lo anteriormente sefalado.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciséis de agosto del afio dos
mil dieciocho, el TDPI confirmé en todo lo resuelto por el INAPI, por cuanto “CHILLAN”,
conforme al Decreto N° 464 de 1995 del Ministerio de Agricultura, que establece
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Zonificacién Viticola y Fija Normas Para Su Utilizacién, considera a la Subregién de CHILLAN
como una drea viticola, referencia que segln la normativa puede ser utilizadas en las
etiquetas de los envases de los productos, por lo que tal denominacién, debe estar
disponible para todos aquellos que cumplan con dicha regulaciéon. En efecto, se sefialé que
atendido lo anterior, la expresién no puede ser otorgada como marca registrada, tal como
fue presentada, esto es, sin complementos denominativos que le otorguen distintividad
para la cobertura requerida.

FOB-MAF ROL TDPI N° 1036-2018
JCG-PFR- AAP
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DALE A TU CUERPO SANGRIA ;ALEGRIA!

pALE A TW ClUlapy

Sangria =
{ALEGRIA!

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

Marca solicitada Marca fundante del rechazo de oficio
Solicitud N° 1.275.609 Titular: INVERSIONES FAMILIARES S.A.
Solicitante: CAROLINA NATALIA Registro N° 899.544
TACUSSIS BRANGIER Marca denominativa:
Marca mixta:

JSangria ;

{ALEGRIA! e

Clase 33: vinos y licores, con exclusiéon de

Clase 33: Bebidas alcohdlicas (sangria); Ccachaza.

Vino de frutas; Vinos espumosos de
frutas.

Marcas con semejanzas graficas, fonéticas y conceptuales no pueden coexistir para la

misma cobertura.

La resolucidn de rechazo de INAPI, de fecha nueve de mayo del aifo dos mil
dieciocho, se fundd en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, sostuvo que la marca se prestaba para inducir
a error o engano respecto de la procedencia de los productos solicitados. Ademas, se sefiald
gue la expresion solicitada presentaba semejanza grafica y fonética, respecto del registro
No. 899.544, correspondiente a la marca denominativa ALEGRIA, inscrita en clase 33.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha nueve de agosto del afio dos mil
dieciocho, el TDPI confirmé lo resuelto por el sentenciador de primer grado, toda vez que,
la observacion de la etiqueta presentada a registro, muestra como componente relevante,
fisicamente preponderante y mas destacada, la palabra “ALEGRIA”, idéntica a la marca
fundante del rechazo de oficio, lo que serd motivo de confusidn, error o engafio en los
consumidores, al distinguirse con estos rétulos productos relacionados.

A mayor abundamiento, el Tribunal estimd que, por mas que el andlisis marcario
corresponda al conjunto presentado a registro, en el caso de autos, la composicion del signo
gue aspira a ser registrado, es precisamente lo que viene a elevar y poner en una posicion
de preponderancia el elemento “jALEGRIA!”, lo que viene a confirmar que los signos seran
motivos de confusidn, error o engafio en los consumidores.

FOB-MAF ROL TDPI N°1175-2018
JCG-VHR-MAQ
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ND

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

Marca solicitada

Marca fundante del rechazo de oficio

Solicitud N° 1.271.464
Solicitante: Novak Djokovic
Marca mixta:

Clase 9: Articulos de 6ptica; gafas de sol y
marcos para lentes Oépticas; gafas,
monturas de gafas, lentes, bisagras, vy
estuches para gafas y gafas de sol; cascos
para deportes; mascaras de proteccion;
gafas de deporte; viseras
antideslumbrantes.

Clase 25: Prendas de vestir, calzado,
articulos de sombrereria; prendas de
vestir para hombre, mujer, nifio e
infantes, incluyendo, camisas, tops
[prendas de vestir], polos manga corta,
polos manga larga, suéteres, puldveres,
sudaderas, rebecas, jerseys [prendas de
vestir], prendas de punto, camisetas [de
manga corta], camisetas de cuello alto,
monos de vestir, camisas manga larga
hechas a mano, camisetas manga corta
hechas a mano, ropa deportiva para
hombres y productos ligeros de ropa
informal, ropa deportiva para hombres y
productos gruesos de ropa informal;

chaquetas deportivas, cortavientos,
chaquetas, parkas, abrigos, shorts,
pantalones, calzoncillos, pantalones
vaqueros, mamelucos, pantalon

bermudas; chaquetas, entre otros.

Titular: DENSO CORPORATION
Registro N° 878.583
Marca mixta:

regulacién o control de
aparatos para el registro,
reproduccién del sonido o
soportes de registro magnéticos,
acusticos; distribuidores automaticos

equipos para el tratamiento de
informacién y ordenadores; extintores.

Clase 9: Aparatos e instrumentos cientificos,

nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, Opticos, de pesar, de
medida, de senalizacion, de control

(inspeccion), de socorro (salvamento) y de
ensefanza; aparatos para la conduccion,
distribucién, transformacién, acumulacion,
la electricidad;
transmision,

imagenes;
discos

mecanismos para aparatos de previo pago;
cajas registradoras, maquinas calculadoras,

y

la

Marcas con semejanzas graficas y fonéticas no pueden coexistir para la misma

cobertura.
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La resolucién de rechazo parcial de INAPI para los productos de clase 9, de fecha
dieciséis de abril del afio dos mil dieciocho, se fundd en las causales de irregistrabilidad
contenidas en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, sostuvo que
la marca se prestaba para inducir a error o engafio respecto de la procedencia de los
productos solicitados. Ademads, se sefiald que la expresion solicitada presentaba semejanza
grafica y fonética, respecto del registro No. 878.583, correspondiente a la marca mixta ND,
inscrita en clase 9.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha siete de agosto del afio dos mil
dieciocho, el TDPI confirmé lo resuelto por el sentenciador de primer grado, toda vez que,
mas alld de los esfuerzos del solicitante por sostener que su marca se distingue por un
diseio en particular y que ello es lo que busca proteger, por lo que, si esa es su pretension,
debe intentar una marca figurativa, asi, puray simplemente, puesto que lo que actualmente
pretende es un signo mixto, cuya expresion denominativa es anticipada por una
anterioridad idéntica para una cobertura relacionada y conectada, lo que impide el registro
que actualmente se intenta.

Asi las cosas y conforme a lo anterior, el Tribunal de segunda instancia senalé que la
pretensién de que el signo solicitado se distinguira Unicamente por su disefio y por el
nombre del tenista NOVAK DJOKOVIC, no pasa de ser una especulacion que no se condice
con la pretension registral que en autos se busca.

FOB-MAF ROL TDPI N°1068-2018
JCG-VHR-MAQ
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ENDWARTS

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letras e) y f) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.261.700
Solicitante: ABBEX AB
Marca denominativa:

ENDWARTS

Clase 10: Dispositivos médicos para el tratamiento y / o eliminacién de verrugas.

Marcas evocativas son susceptibles de proteccion marcaria.

La resolucién de rechazo de INAPI, de fecha catorce de marzo del afio dos mil
dieciocho, se fundd en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, negando la solicitud toda vez que la marca
solicitada corresponderia, seglin su opinion, a una expresion o signo empleado para indicar
la destinacion y cualidad de los productos pedidos, y, se prestaba para inducir a error o
engaio respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos.

En efecto, sefialé el resolutor de primer grado que, el signo denominativo se
estructura en base a los vocablos “end” y “warts” que se traducen al espafiol como “fin de
verrugas”, es decir, el rotulo informa de manera directa cual es la finalidad de los productos
pedidos, esto es “poner fin a las verrugas”. A mayor abundamiento, sefialé INAPI que, el
sigho solicitado no incorpora elementos adicionales que permitan distinguir
adecuadamente el origen empresarial de los productos pedidos.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha catorce de junio del afio dos mil
dieciocho, el TDPI revocd lo resuelto, toda vez que en su opinién la marca solicitad
“ENDWARTS”, corresponde a un signo evocativo, que, sin llegar a describir los productos
solicitados, da una idea acerca de ellos, no siendo susceptible de ser inductivo a error o
engafio, por lo cual es capaz de merecer proteccién marcaria para distinguir productos de
la clase 10.

Adicionalmente, el Tribunal sefiald que el concepto solicitado, si bien corresponde a
un conjunto de palabras de idioma inglés, no son denominaciones de uso habitual en los
consumidores, no siendo generalmente conocido su significado para los productos pedidos.

FOB-MAF ROL TDPI N° 729-2018
PFR-CIM-AAP



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 4 —Noviembre 2018 |9

EXPO MERCADO PUBLICO

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.273.303

Solicitante: INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA
Marca denominativa:

EXPO MERCADO PUBLICO

Clase 41: Organizacién de eventos con fines culturales; Organizacién de eventos
culturales y artisticos; Organizacion de eventos de baile; Organizacion de eventos de
carreras automouvilisticas; Organizacién de eventos deportivos en el campo del futbol;
organizacién de fiestas y recepciones; Organizacién de seminarios; Organizacién y
conduccién de competencias deportivas universitarias y eventos atléticos; organizacion
y direccion de conciertos; organizacion y direccién de conferencias; organizacion vy
direccion de congresos; organizacion y direccion de seminarios; organizacion y direcciéon
de simposios; Provisidon de instalaciones para diversos eventos deportivos, competiciones
atléticas y programas de premiaciones; Reserva de asientos para espectdculos y eventos
deportivos; Servicios de agencia de boletos para eventos de entretenimiento; Servicios
de reserva de entradas y contratacién de eventos de ocio, deportivos y culturales.

Marcas descriptivas deben permanecer a disposicion de todos los agentes del

mercado.

La resoluciéon de rechazo de INAPI, de fecha diecinueve de abril del afio dos mil
dieciocho, se fundd en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del articulo 20
de la Ley de Propiedad Industrial, en atencién a que el rétulo solicitado correspondia a un
conjunto descriptivo, indicativo de los servicios y carente de distintividad para la cobertura
solicitada. En efecto, sefald INAPI que, el conjunto pedido esta integrado por el término
“EXPQ”, abreviatura de exposicion, esto es la “presentacidon publica de articulos de la
industria o de las artes y las ciencias con fines comerciales o culturales”, seguido del término
“MERCADO PUBLICO”, que designa la plataforma electrénica donde los organismos
publicos de Chile realizan sus procesos de compras, y los proveedores ofrecen sus productos
o servicios. Por tanto, el conjunto incurre en las causales de irregistrabilidad sefialadas, no
contando con elementos graficos o denominativos susceptibles de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiséis de julio del afio dos
mil dieciocho, el TDPI confirmd lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que
en opinion de los sentenciadores, resultaba de publico conocimiento que el concepto:
“mercado publico”, es la plataforma nacional de compras del aparato del Estado, con lo
cual, si bien, la marca centralmente buscaba distinguir ferias y eventos y no servicios de
compraventa, no puede pasarse por alto que es de uso comun la expresion “expo” para
distinguir ferias y eventos y otros relacionados, con lo cual, la expresién “expo mercado
publico”, es un conjunto que habla de una actividad expositiva realizada por el sistema de
Mercado Publico, para comunicar sus servicios, adelantos o prestaciones al publico que son
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todos los potenciales oferentes al sistema de compras del Estado, con lo cual, se concluyd
gue se trata de un conjunto que debe estar disponible en el mercado, sin que sea posible
entregar su uso en exclusiva a un unico actor mercantil.

FOB-MAF ROL TDPI N° 1049-2018
JCG-MAQ-CIM
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HUB LAB

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letras e) y f) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.267.494

Solicitante: Universidad Austral de Chile
Marca denominativa:

HUB LAB

Clase 41: Servicios de entrenamiento, formacion, capacitacién, organizaciéon y direccién
de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios y talleres de formacién;
educacion, servicios educativos, ensefianza y organizacion de exposiciones con fines
culturales o educativos. Servicios de edicidn y publicacién de libros, revistas, periédicos,
diarios, reportes, manuales, textos.

Marcas descriptivas deben permanecer disponibles para todos los actores del

mercado.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha diecisiete de enero del afio dos mil
dieciocho, se fundd en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en atencién a que el signo pedido resulta
irregistrable por tratarse de un conjunto descriptivo, indicativo de cualidad y destinacion e
inductivo a error en relacién con su cobertura. En efecto, INAPI sefialé que al tratarse la
marca solicitada del conjunto "HUB LAB", que traducida del idioma inglés al espafiol es:
“Laboratorio HUB”, se esta describiendo y designando en forma directa, pero no
necesariamente univoca a la cobertura pedida, toda vez que ésta versara o se llevara efecto
en un centro de ensefianza, para llevar a cabo una comunidad colaborativa, en que cada
miembro aporta con diferentes ideas sobre un determinado asunto, generando opiniones
y conexiones al respecto. Ademas de lo anterior, el drgano administrativo, agregd que el
signo pedido no cuenta con algun elemento adicional capaz de otorgarle un grado adecuado
de distintividad, no siendo capaz de acceder a registro de marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticinco de julio del afio dos
mil dieciocho, el TDPI confirmé lo resuelto por el INAPI, toda vez que en su opinién, la
expresion solicitada se ha vuelto de uso comun para distinguir oficinas o procesos de
transferencias de tecnologia, actividad propia de una universidad, que es precisamente el
giro del peticionario de autos, de manera que su otorgamiento como registro de propiedad
industrial, excluiria a otras potenciales universidades, centros de investigacidon u actores
mercantiles que se dediquen al rubro. En el mismo sentido sefialé el Tribunal que, de
identificar otro tipo de servicios el signo seria inductivo a error.

FOB-MAF ROL TDPI N° 747-2018
JCGL-MAQ-JRN
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LATABOTELLA

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.263.412

Solicitante: COMERCIALIZADORA ELORO S.A
Marca denominativa:

LATABOTELLA

Clase 32: Aguas (bebidas), agua pura, aguas minerales (bebidas), agua ténica (bebidas no
medicinales), jugos de frutas, néctares de frutas, bebidas de fruta, bebidas carbonatadas,
bebidas con sabor a frutas, bebidas no alcohdlicas, bebidas energéticas, bebidas
isotdnicas, zumos de frutas, polvos para preparar bebidas, concentrados para hacer
bebidas de frutas y preparaciones para elaborar bebidas.

Marcas descriptivas no son susceptibles de proteccién marcaria.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha veintiocho de diciembre del afio dos mil
diecisiete, se fundé en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del articulo 20
de la Ley de Propiedad Industrial, en atencidn a que la marca solicitada corresponde a una
expresidon o signo empleado para indicar la cualidad de los productos pedidos. En efecto,
sefiald INAPI que, el signo pedido se compone de las palabras: “lata”, que como sefnala la
Rae es un "envase hecho de hojalata" y “botella”, que como también expresa la Rae es aquel
"recipiente de cristal, vidrio, plastico u otro material, con el cuello estrecho, que sirve para
contener liquidos", es decir el signo denominativo que se solicita indica de forma directa las
dos formas en que se dispondran los productos tanto en lata como en botella, indicando
una caracteristica de los mismos. A mayor abundamiento, se senalé que en este caso el
hecho que las dos palabras, lata y botella, se encuentren unidas como si se tratase de una
sola palabra, no desvirtua el cardcter descriptivo que tiene la denominacién, pues cada
palabra en lo individual tiene un significado y para el consumidor al momento de pronunciar
o escuchar ambas palabras, una seguida de la otra, le es imperceptible si se encuentran
unidas o no, por lo que no varia el sentido de la denominacidn. Por ultimo, se indico que el
signo no contiene elementos adicionales que le permitan identificar adecuadamente el
origen empresarial de los productos pedidos.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha treinta de mayo del afio dos mil
dieciocho, el TDPI compartio el razonamiento seguido por el resolutor de primer grado, al
estimar que el signo “LATABOTELLA”, resulta incurso en la causal de irregistrabilidad de la
letra e) del articulo 20 de la ley 19.039, al tener un caracter descriptivo en relacién a la
cobertura requerida que corresponde, fundamentalmente, a agua mineral y bebidas de la
clase 32, productos que habitualmente se expenden en lata o botella, por lo que la
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expresion solicitada al limitarse a unir estos dos términos, que deben estar a disposicion de
los distintos actores del mercado de las bebidas, no logra dar origen a un signo con la
distintividad necesaria para recibir amparo marcario.

FOB-MAF ROL TDPI N° 735-2018
PFR-CIM-AAP
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PORTAL INTELIGENTE

PORTAL
INTELIGENTE

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.267.103

Solicitante: Sociedad Portal Inteligente SpA
Marca mixta:

PORTAL
INTELIGENTE

Clase 35: Gestidon de negocios comerciales; gestion de negocios y consultoria en
organizacién de empresas; planificacion de negocios; servicios de asistencia,
asesoramiento y consultoria en relacidn a planificacién de negocios, andlisis de negocios,
gestiéon de negocios y organizacién de negocios; servicios de desarrollo de negocios;
supervision en gestion de negocios. Asesoramiento de eficiencia empresarial;
Asesoramiento en el campo de la gestidon de negocios y marketing; Asistencia en gestion
de actividades de negocios. Servicios de consultas relativos a estrategias de negocios.
Desarrollo y planificacién de estrategias y conceptos de mercadotecnia. Servicios de
asesorias para la organizacion y direccion de negocios. Servicios de ayuda en la
explotaciéon o direccion de empresas comerciales. Servicios de representacion de
negocios comerciales. Administracion comercial. Peritajes comerciales. Servicios de
asesorias, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias comerciales.
Desarrollo y elaboracién de sistemas de fidelizacion de clientes. Servicios publicitarios;
servicios de promocién; administracion de publicidad. Operaciones comerciales,
administracion comercial y trabajos de oficina. Servicios de comercio electrénico, en
concreto, suministro de informacion sobre productos a través de redes de
telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas.

Marcas evocativas merecen proteccion marcaria como conjunto.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha dieciséis de marzo del afio dos mil
dieciocho, se fundd en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del articulo 20
de la Ley de Propiedad Industrial, en atencidn a que la marca solicitada hace referencia a
un sitio web que ofrece al usuario de forma facil e integrada, el acceso a una serie de
recursos y de servicios relacionados a un mismo tema y que incluye: enlaces webs,
buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrdnica, etc. En este sentido, el
resolutor de primer grado sefiald que, un portal en Internet estd dirigido a resolver
necesidades de informacion especifica de un tema en particular, ademas, el hecho de que
se use en concepto “inteligente” significa que incluye elementos que le permiten recibir
informacién de su entorno, por lo que se trata de un signo descriptivo de los servicios
solicitados en clase 35. Por ultimo, el signo resulta carente de distintividad para la cobertura
solicitada, al no contar con elementos o segmentos susceptibles de amparo marcario.
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Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintiséis de julio del afio dos
mil dieciocho, el TDPI revocé lo resuelto por el resolutor de primer grado, teniendo en
especial consideraciéon la existencia de registros previos en la clase 35, como
“PORTALREMATE”, “PORTALCLINICO” “PORTALES DE NEGOCIOS”, registros N° 1.088.048,
1.190.442, 1.224.328, entre otros. De manera que el analisis de las marcas registradas en la
clase, muestra que estos registros, al igual que lo hard el signo revisado, se estan
distinguiendo por el efecto que producen como conjunto, perspectiva desde la que se
concluye que resulta ser un signo meramente evocativos de una parte de la cobertura que
intenta amparar, lo que permite otorgarle proteccién marcaria.

FOB-MAF ROL TDPI N° 970-2018
JCG-MAQ-JRN
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RUSSIAN RYE

SFER RUSSIAN
2= RYE

FOSSIAN BYE BOSSAN RVE BUSSIN RVE RUSSIAN BVE BOSSI RIE.

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.266.488

Solicitante: "BELUGA MARKET", LLC
Marca mixta:

RUSSIAN

S RYE

=7

RYE

Clase 33: Vodka.

Marcas que contienen elementos descriptivos pueden ser protegidas como conjunto.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha nueve de abril del afio dos mil diecisiete,
se fundé en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del articulo 20 de la Ley de
Propiedad Industrial, en atencién a que la marca solicitada estaba integrada por términos
en idioma inglés cuya traduccidn al castellano es “CENTENQO” y “RUSO,” respectivamente.
En efecto, sefialé el INAPI que, “Centeno” es un cereal de amplio cultivo, utilizado en la
elaboraciéon de destilados, mientras que la palabra “RUSO” resulta ser indicativo de la
procedencia. Atendido lo anterior, para el resolutor, se trata de un conjunto descriptivo de
origen de los productos a distinguir y carente de distintividad. Adicionalmente, estimé que
la circunstancia de contar con una etiqueta no logra otorgarle el grado de distintividad
suficiente para ser objeto de proteccién marcaria.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dos de agosto del afio dos mil
dieciocho, el TDPI revocé lo resuelto en primera instancia, toda vez que la expresion “RYE”,
no es una palabra cuyo significado sea conocido por el publico medio consumidor, siendo
complejo asociarlo con los productos que se intentan distinguir, consideracién por la cual,
a diferencia de lo resuelto por el érgano administrativo, como conjunto, el signo presentado
a registro puede ser marca registrada.

FOB-MAF ROL TDPI N° 1052-2018
JCG-MAQ-CIM



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 4 —Noviembre 2018 |17

STAFFJURIDICO

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.262.269
Solicitante: Staff Juridico Ltda.
Marca denominativa:

Staffjuridico

Clase 45: Facilitacion de informacién en materia de asuntos juridicos; mediacion;
Servicios de abogado; Servicios de asesorias juridica profesional en tramites de indole
legal; Servicios juridicos; servicios juridicos relacionados con la negociacidn de contratos
para terceros;

Marcas descriptivas no son susceptibles de proteccién marcaria

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha doce de febrero del afio dos mil
dieciocho, se fundd en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del articulo 20
de la Ley de Propiedad Industrial, en atencidén a que el rotulo solicitado estd integrada por
el segmento “STAFF”, anglicismo referido al personal que forma una organizacién y por la
palabra “JURIDICO”, que viene a ser un indicativo que describe que el personal al que hace
referencia son letrados dedicados a asuntos juridicos. Por tanto, a juicio del resolutor, la
marca solicitada resulta ser es descriptiva, indicativa de contenido y carente de
distintividad, a lo que se anade la circunstancia que no cuenta con elemento grafico o
denominativo susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticinco de julio del afio dos
mil dieciocho, el TDPI compartié el razonamiento seguido por el resolutor de primer grado,
al estimar que la expresion “staff” es una expresiéon de uso comun para referirse a una
oficina de orden administrativo y la adicidon de la expresidon que lo acompaia “juridico”,
hace mencién a la idea de servicios legales o relacionados con el derecho, todo lo cual,
provoca que la frase presentada a registro resulte ser definitivamente un conjunto
descriptivo de los servicios a distinguir, lo que impidié pronunciarse favorablemente en
beneficio del apelante.

FOB-MAF ROL TDPI N° 689-2018
JCG-MAQ-JRN
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TATAPALOOZA

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

Marca solicitada Marca fundante del rechazo de oficio
Solicitud N° 1.271.505 Titular: Lollapalooza, LLC
Solicitante: llustre Municipalidad de Registro N° 1.013.281 y 1.013.279
Huechuraba Marca denominativa:
Marca denominativa:
LOLLAPALOOZA
TATAPALOOZA KIDZAPALOOZA

Clase 41: Espectdculos de variedades, Clase 41:
informacién sobre actividades
recreativas, organizacion en de
concursos [actividades educativas o
recreativas]. Organizacion de
espectdculos culturales, organizacién de
eventos  culturales y  artisticos,
organizacién de fiestas y recepciones,
organizacién y direccién de seminarios,

Servicios de entretenimiento;
servicios de entretenimiento del tipo de
espectaculos musicales; organizacién 'y
realizacion de festivales que presentan a
grupos musicales, musica rock, y servicios de
informacién a través de stands de literatura
sobre temas de interés publico, servicios de
informacién a través de stands sobre articulos
de arte y artesania relacionados con la musica

produccion » de espfectaculos, rock; produccién de conciertos y giras de
rep.resentauon de especttalculos de conciertos; servicios de entretenimiento de
variedades, representacion de video en linea; conducciéon de series de

espectaculos en vivo. conciertos de musica; entre otros.

Marcas con similitudes graficas, fonéticas y conceptuales no pueden coexistir para

servicios similares.

La resoluciéon de rechazo de INAPI, de fecha diecinueve de abril del afio dos mil
dieciocho, se fundd en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y sostuvo que la marca solicitada se prestaba
para inducir a error o engafio respecto de la procedencia de los o servicios y, ademas,
presentaba semejanza grafica y fonética respecto de los registros No. 1.013.279, de la
marca “LOLLAPALOOZA” y registro No. 1.013.281, de la marca “KIDZAPALOOZA”, ambas
inscritas en clase 41.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciséis de agosto del afio dos
mil dieciocho, el TDPI confirmdé lo resuelto por el INAPI, atendido que, el signo
“TATAPALOOZA”, al incluir integramente el segmento “PALOOZA”, limitandose a agregar el
término “TATA”, da origen a una expresidn que presenta semejanzas graficas y fonéticas
ineludibles con las marcas registradas “LOLLAPALOOZA” y “KIDZAPALOOZA.

El fallo de apelacién hizo presente ademds que las marcas registradas, constituyen
rotulos que han alcanzado un amplio reconocimiento en nuestro medio, vinculado a la
cobertura requerida, por lo que existe un riesgo cierto que en caso de otorgase, los usuarios
hagan una asociacién entre los signos, que los lleve a concebir que se trata de una misma
procedencia empresarial o una nueva versiéon de los espectaculos que se realizan bajo las
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marcas citadas pero esta vez, orientadas a la tercera edad. Por lo anterior y en caso que
llegara a ocurrir, corresponderia a un supuesto falso, considerando que se trataria de un
nuevo titular, todo lo cual lleva a concluir en definitiva que efectivamente se configuran las
causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley N° 19.039.

FOB-MAF ROL TDPI N°1079-2018
JCG-PFR-AAP
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VENDENOS TU AUTO.COM

&y Véndenos
© tu Auto.com

Rechazo de oficio: articulo 19y 20, letras e) y f) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Solicitud N° 1.261.700
Solicitante: Latam Car Group SpA
Marca mixta:

&y Véndenos
© tu Auto.com

Clase 35: Venta al por mayor y detalle de toda clase de productos y articulos; importacion,
exportacion, abastecimiento, representacién y servicios de comercializacion (venta al por
mayor y detalle) de toda clase de productos de la clase 1 a la 34; venta por catdlogo,
internet y telefénica de toda clase de productos, articulos y servicios; servicios de
comercio electrénico, en concreto, suministro de informacidn sobre productos a través
de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas, servicios de
comercio en linea en los cuales el vendedor publica productos para su subasta y donde
las pujas se realizan de manera electrdnica a través de Internet; servicios de compra y
venta al publico de todo tipo de productos y servicios por Internet, correo o por medio
de una comunicacién interactiva de datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones
de éstos, por medios computacionales, world wide web y redes de bases de datos;
reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los
consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; promocion de
ventas; gestién de negocios comerciales; trabajos de oficina; administracién comercial;
asistencia en la direccién de negocios; organizacion de ferias; eventos y exposiciones con
fines comerciales o publicitarios; asesorias comerciales; publicidad, marketing vy
relaciones publicas.

Marcas descriptivas deben permanecer disponibles para todos los actores del

mercado.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha diecinueve de febrero del afio dos mil
dieciocho, se fundd en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que el conjunto pedido resulta ser
descriptivo, de uso comun e inductivo a error en relacién a la naturaleza de la cobertura a
distinguir. Efectivamente, para el resolutor la frase, “VENDENOS TU AUTO” se compone del
verbo “vender” que es "traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que
se posee", en este caso es un auto y, “.COM”, dominio de nivel superior de internet. De este
modo, se sefiald que se trata de términos genéricos, descriptivos, de uso comun y
necesarios para la competencia, cuyo uso exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a
nadie en particular. Ademds de lo anterior, se indicd que, en este caso, los elementos
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graficos que se acompafian no logran otorgarle la distintividad requerida para constituirse
en marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de julio del afio dos
mil dieciocho, el Tribunal de segunda instancia confirmd lo resuelto por el INAPI, toda vez
que en opinidn de los jueces de la instancia, la expresion solicitada resulta ser de uso comun
y descriptivo en relaciéon a los servicios requeridos, al expresar un mensaje dirigido a los
consumidores para que “vendan sus vehiculos al titular del establecimiento”, frase que no
puede ser otorgada en exclusividad a ninguna entidad, al ser ampliamente usada en el
mercado.

Por ultimo y relacién a la prueba acompariiada, el TDPI estimd que no es posible
concluir que el signo solicitado haya adquirido distintividad por medio del uso, por cuanto
las imagenes que se acompafiaron en la instancia, no contienen fecha cierta de data, y las
fotocopias de mails electrénicos corresponden recién del afio dos mil diecisiete, que es el
afio de presentacion de la solicitud ante INAPI.

FOB-MAF ROL TDPI N° 967-2018
CIM-AAP-JRN
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II. Demanda de oposicion

AGENCIA NEGOCIADORA PB
2

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

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicion y rechazo de oficio

Solicitud N° 1.241.434 Registro N° 1.051.125

Marca mixta: Titular: ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
PHARMA BENEFITS CHILE LIMITADA

3 Marca mixta:

Clase 36: Servicios bancarios vy =3 )

financieros; excluyendo todas la demas /\‘

coberturas de la clase. —
Clase 36: Servicio de captacion vy
administracion de fondos de salud
previsional y financiamiento de prestaciones
de salud. servicios de seguros de salud.

Marcas que presentan semejanzas graficas y fonéticas en su elemento principal no

pueden coexistir para los mismos servicios.

La sentencia de INAPI, de fecha diecisiete de abril del afio dos mil dieciocho, acogid
la oposicién deducida y ratificé la observacion de fondo formulada, basadas en una misma
marca, toda vez que, en opinién del drgano administrativo, los signos en controversia
presentaban semejanzas determinantes que impediran una sana y pacifica coexistencia en
el mercado.

En efecto, INAPI sefialé que, al confrontar los signos, se advierte que ellos coinciden
en el elemento “PB” el cual es presentado como principal y determinante en ambos signos,
sin que la adicién al pedido de los conceptos “AGENCIA NEGOCIADORA”, ni las diferencias
existentes entre los elementos figurativos en pugna, en cuanto a disefio, color y fondo de
presentacion, resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad
y fisonomia propio. Adicionalmente, cabe agregar la relacidn de coberturas existente, toda
vez que los rubros en conflicto son de la misma naturaleza y clase, lo cual se advierte al
revisar los servicios pedidos en la clase 36. En efecto, a juicio del resolutor, se trata de
servicios con un mismo destino y que comparten los mismos canales de distribucién y
puntos de venta, lo que, sumado a la similitud grafica y fonética, obsta a una coexistencia
pacifica en el mercado.

Con fecha veintiséis de julio del afio dos mil dieciocho, el TDPI confirmé la sentencia
en alzada, resolviendo de forma similar a INAPI, al considerar que, al cotejar los signos, se



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 4 —Noviembre 2018 |23

advierte de manera clara, que la marca solicitada coincide con la registrada “PB”, elemento
gue resulta ser el principal y determinante en ambos signos, sin que la adicién del segmento
“AGENCIA NEGOCIADORA”, ni los componentes figurativos de diseio, color y la tipicidad de
letras, logren otorgarle suficiente diferenciacidon, a lo que se adiciona la relaciéon de
cobertura de los servicios pedidos en la misma clase 36, que son servicios de captacion
financieros, de forma que se niega el registro para que no se produzca confusion, error o
engafio en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir.

FOB-MAF ROL TDPI N°1054-2018
PFR-CIM-AAP
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AUTOMOTORA CONTINENTAL

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

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de oposicion
y rechazo de oficio
Solicitud N° 1.251.455 Registro N° 1.140.169
Marca denominativa: Titular: CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND
GMBH

AUTOMOTORA CONTINENTAL  Marca mixta:

Clase 12: Establecimiento comercial

para la compra y venta de vehiculos, en @“ﬂnemaIQ

la regidon metropolitana.

Clase 12: Cubiertas (neumaticos), ruedas
completas, cubiertas macizas para
neumadticos; cdmaras para cubiertas de
neumaticos.

Prueba de uso y ambito de proteccidn de la marca solicitada fue determinante para

concederla y permitir su coexistencia.

La sentencia de INAPI, de fecha diecisiete de abril del afio dos mil dieciocho, acogid
la oposicion deducida y ratificé las observaciones de fondo formuladas, basadas en una
misma marca, toda vez que, en su opinidn, los signos en controversia presentan una
configuracion facilmente confundible, tanto desde el punto de vista grafico como fonético,
sin que la adicién del término de uso comun "AUTOMOTORA" al inicio del signo solicitado,
permita distinguirla de la marca oponente con un grado adecuado de independencia y
fisonomia propia.

A mayor abundamiento, para el sentenciador se debe considerar, ademas, la
estrecha relacidén existente entre los ambitos de proteccién, lo que permite presumir
fundadamente que, de otorgarse la marca solicitada, no podran coexistir pacificamente en
el mercado.

Con fecha veintinueve de mayo del afio dos mil dieciocho, el TDPI revocé la sentencia
en alzada, al considerar que de la comparacién entre el signo solicitado “AUTOMOTORA
CONTINENTAL”, para distinguir un establecimiento de compra y venta de vehiculos usados
en la clase 12, en la Regién Metropolitana; con la marca fundante de la oposicién y del
rechazo de oficio “CONTINENTAL”, que distingue fundamentalmente neumaticos en clase
12, es posible advertir que al incluir el signo requerido el concepto “AUTOMOTORA” hace
referencia a un especifico acto de comercio, que segun la prueba documental que fue
acompafiada, viene ejerciendo desde hace mas de treinta afios, lo que se acredité también
con el hecho que el mismo solicitante de autos fue titular de la marca “CONTINENTAL”,
registro N° 394.034, que distinguia la misma cobertura requerida, la cual coexistié en su
momento con la marca de la oponente.
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A mayor abundamiento, el Tribunal estimd que, considerando especialmente que el
ambito de proteccion requerida al no estar referida a la compra y venta de neumadticos o de
accesorios de vehiculos, sino para autos usados, como una unidad, no se aprecia como de
concederse el signo requerido se inducira en confusién, error o engafio a los consumidores,
respecto a la procedencia empresarial de los productos o establecimiento comercial.

FOB-MAF ROL TDPI N°287-2018
PFR-CIM-AAP



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 4 —Noviembre 2018 |26

CORONA SUNSETS

Demanda de oposicion: articulos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de
oposicion y rechazo de oficio
Solicitud N° 1.186.907 Oponente: Comercial Raidas S.A

Solicitante: MODELO MKT DE MEXICO, S. Registro No. 1.166.310
DER.L. DEC.V.

Marca denominativa: Marca denominativa:
CORONA SUNSETS SUNSET
Clase 32: Cerveza. Clase 41: Organizaciéon de exposiciones,

Clase 41: Organizacién de exposiciones con  ferias, charlas, seminarios, congresos vy
fines educativos, culturales o de | cursos con fines educacionales, culturales,
entretenimiento; servicios de | deportivos.

entretenimiento, a saber, organizacién y
facilitacion de torneos, conciertos,  Se formulan observaciones de fondo en
programas de radio, competiciones y  base a la misma marca citada por el
exhibiciones deportivos; servicios de oponente y en base al registro No.
entretenimiento y educacion en el ambito 1.175.015 de la marca CERVEZA SUNSET
del entretenimiento deportivo y no que distingue cervezas de la clase 32.
deportivo, en el dmbito de la educacion, la
cultura, y de competencias deportivas,
culturales y de educacidén; organizacion y
direccion de conciertos; producciéon y
grabacién de programas de radio,
peliculas, cortometrajes y documentales.

Marcas fonética y graficamente similares no pueden coexistir para distinguir los

mismos servicios.

La sentencia de INAPI, de fecha veinticinco de noviembre del afio dos mil dieciséis,
acogid la oposicion, ratificd las observaciones de fondo en base al registro previo de la
marca “SUNSET” y rechazd la marca pedida para los productos de clase 32, y para
"Organizacién de exposiciones con fines educativos, culturales o de entretenimiento;
servicios de entretenimiento, a saber, organizacién y facilitacion de torneos, conciertos,
programas de radio, competiciones y exhibiciones deportivos; servicios de entretenimiento
y educacion en el ambito del entretenimiento deportivo y no deportivo, en el dmbito de la
educacidn, la cultura, y de competencias deportivas, culturales y de educacion; organizacion
y direccién de conciertos; produccion y grabacidn de programas de radio, peliculas,
cortometrajes y documentales”, de la clase 41, atendido a que los signos en controversia
presentan una configuracién facilmente confundible tanto desde el punto de vista grafico
como fonético, ya que no se advierten en la marca solicitada elementos que al confrontarla
con el signo invocado por el actor, permitan distinguirla con un grado adecuado de
independencia y fisonomia propia.
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Con fecha nueve de mayo del afio dos mil diecisiete, el TDPI revocd la sentencia de
primerainstancia en lo que se refiere a la clase 41, dado que el signo requerido, considerado
como conjunto, presentan suficientes diferencias graficas y fonéticas con la marca
“SUNSET”, fundante de la oposicion y del rechazo de oficio, por lo que no se producira
confusion, error o engaifo en el mercado con relaciéon al origen empresarial de los
respectivos servicios.

A mayor abundamiento, el Tribunal considerd que en clase 41, existen otras marcas
a nombre de distintos titulares que se integran con la expresion “SUNSET”, como son, a via
ejemplar: el registro N° 1.190.300, del signo “SUNSET LO BARNECHEA”; el registro N°
846.994, del signo “SUNSET DISCOTHEQUE”; y el registro N° 930.549, del sigho “NEW
SUNSET ENTERTAINMENT”.

Respecto de la clase 32, el apelante renuncié a sus pretensiones, por lo que el
Tribunal considerd innecesario emitir pronunciamiento sobre dicho particular.

El oponente presentd recurso de casacidén ante la Excelentisima Corte Suprema, el
que fue acogido con fecha seis de junio del afio dos mil dieciocho y que se fundé en la falsa
aplicacion de los articulos 16 y 20 letras f) y h) de la Ley del ramo. En efecto, sefialé la Corte
gue las marcas en conflicto pertenecen a la misma clase, coincidiendo plenamente en la
cobertura de los servicios amparados y, desde el punto de vista grafico, la sefia solicitada
contiene integramente a la fundante del rechazo de oficio y de la oposicidn, siendo ambas
de caracter denominativo.

Conforme a ello, para el Tribunal de casacion, la comparaciéon de los signos en
disputa debe comprender necesariamente el examen de todos los componentes figurativos
y graficos de las marcas en litigio, especialmente de la requirente, que se conforma con el
elemento denominativo “CORONA SUNSET”. Asimismo, sefiald: “la apreciacién debe
practicarse de acuerdo a la “ratio legis” de la causal de prohibicidn de registro consagrada
en la letra h) del articulo 20 de la Ley N° 19.039, que discurre sobre la posibilidad de
confusidn de las sefias en conflicto y la consecuente pérdida de distintividad extrinseca. Ello
obligd a evaluar dicho evento en relaciéon al grado de conocimiento del publico consumidor,
la utilizacidon de las sefas en el trafico econdmico, e incluso la publicidad de la marca
comercial. Asi considerado, resulté evidente que existen semejanzas determinantes entre
las marcas en litigio, atendida su grafia y composicidn, produciéndose el riesgo de confusién
entre ellas”.

Por ultimo, en cuanto a la causal de la letra f) del articulo 20 de la Ley referida, la
Corte senald que es importante tener en consideracién que ella se relaciona con el origen
empresarial de la marca y la cualidad o género de los productos, servicios o
establecimientos, lograndose colegir, del tenor de la discusidon en estos antecedentes, que
el conflicto gira en torno a la procedencia corporativa de determinados servicios de la clase
41.

Sobre esta hipdtesis normativa, la Corte estimé necesario hacer presente que se
trata de una causal residual de prohibicién de registro que discurre respecto de la
posibilidad de que entre las sefias en conflicto se produzca una identidad o semejanza
conceptual, hipdtesis que aparece del analisis del signo pedido, generando el riesgo de error
0 engano respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende cubrir, por
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lo que le resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del articulo 20 letra f) de la Ley de
Propiedad Industrial.

La sentencia fue acordada con los votos en contra de los Ministros Sefiores
Kiinsemiller y Dahm, quienes fueron del parecer de rechazar el recurso deducido, atendido
que en la especie no se han producido los yerros acusados, conclusién a la que arriban
teniendo en particular consideracién que la composicién del signo solicitante es de caracter
plural y que su segmento principal es uno diverso del que constituye el sigho oponente, por
lo que no se advierte el riesgo de error y confusidon que las causales de irregistrabilidad
aplicadas pretenden enervar.

FOB-MAF ROL TDPI N° 108-2017 EXCMA. CORTE SUPREMA
VHR-MAQ-EBM ROL N° 31.904-2017
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INTERNET OF THINGS TU VIDA CONECTADA

Internet
of T mgs-

Tu vida conectada

Demanda de oposicidn: articulos 19 y 20, letra e) Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de oposicion
Solicitud N° 1.255.327 Registro N° 1.051.125
Marca mixta: Oponentr: Empresa Nacional de

Telecomunicaciones S.A.

Inte net Indica el oponente que el signo solicitado es

carente de novedad y distintividad, genérico,
Of T |ng S - de uso comun y descriptiva de los servicios a
Tu vida conectada distinguir, por cuanto “Internet of things”,
corresponde a la traduccién del idioma inglés
al espafol a las expresiones “el Internet de las
cosas”, por lo que se refiere a la interconexién
digital de objetos cotidianos con Internet.

Clase 38: Telecomunicaciones; difusion
de programas radiofonicos o de Agrega que INTERNET OF THINGS, lo
television;  servicios de  difusion destacado dentro del conjunto marcario
inalambrica; difusion de programas de pedido, hace una relacién directa a las
television; difusion de programas de funciones de los servicios solicitados,
radio; servicios de encaminamiento y cumpliendo los otros elementos del mismo TU
enlace para telecomunicaciones; vIDA CONECTADA, “una funcién de bajada o
provision de canales de frase de propaganda” y que todo lo anterior,
telecomunicacion para servicios de tele o se altera por el hecho que INTERNET OF
venta; servicios de radio busqueda THINGS sea en idioma inglés, por cuanto dicho

[radio, teléfono u otros medios de jdioma, es ampliamente dominado por la
comunicacion electronical;  poblacién

radiodifusion; entre otros.

Marcas descriptivas no son susceptibles de proteccién marcaria.

La sentencia de INAPI, de fecha treinta de abril del afio dos mil dieciocho, acogié la
oposicion deducida toda vez que, el signo en estudio del tipo mixto, esta integrado de las
INTERNET DE LAS COSAS TU VIDA CONECTADA, donde INTERNET OF THINGS dice relacién
con otorgar conexién de internet a todo tipo de dispositivos.

Asi, analizada la marca solicitada, en su conjunto, en armonia con los servicios
especificos de la clase 38 pedidos, es posible concluir que se trata de una marca carente de
distintividad, genérica y de uso comun, como lo sostiene el actor su demanda, sin que
cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de
amparo marcario.
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Con fecha treinta y uno de julio del afio dos mil dieciocho, el TDPI confirmé la
sentencia en alzada, toda vez que considerd que el centro distintivo del rétulo presentado
a registro es la frase “INTERNET OF THINGS”, de manera que si bien, el conjunto que aspira
a ser marca registrada es “INTERNET OF THINGS TU VIDA CONECTADA”, este ultimo
segmento “tu vida conectada” es incapaz de diluir la fuerte presencia que posee “INTERNET
OF THINGS”, frase que es notoriamente conocida para distinguir el uso de internet para el
control de cosas o artefactos.

FOB-MAF ROL TDPI N°1197-2018
MAQ-CIM-JRN
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JETSMART FLY SMART. FLY YOUR WAY.

JlsMART

Fly Smart. Fly your way.

Demanda de oposicidn: articulos 19 y 20, letras f) y g), Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Marca fundante de la demanda de oposicién

Solicitud N° 1.239.284
Marca mixta:

JlsMART

Fly Smart. Fly your way.

Clase 35: Administracion de programas
de fidelizacion de consumidores;
administracidon y gestién de negocios;
agencias de exportacion e importacién;
analisis de datos de negocios;
asesoramiento e informacidon sobre
servicios de clientes y gestion de
productos y precios en sitios de Internet
en relacidon con compras realizadas a
través de Internet; gestion de una
empresa aérea; presentacion de
productos en cualquier medio de
comunicacién para su venta al por
menor; publicidad y promociéon de
ventas en relacién con productos y
servicios, ofrecidos y pedidos a través
de telecomunicaciones o medios
electrdnicos; relaciones publicas;
seleccion de personal; servicios de
publicidad y promocién de ventas.
Clase 39: Embalaje y depdsito de
mercancias; servicios de agencia de
viajes, en concreto reservas vy
contratacién de transporte; servicios de
carga aérea; servicios de facturacion y
recepcién de equipaje para aerolineas
no incluida la inspeccion de seguridad;
servicios de logistica que comprenden el
transporte, almacenaje y distribucién de
productos; servicios de planificacién de
vuelos; servicios de transporte aéreo;
transportacién de pasajeros y equipaje
de pasajeros; transporte fluvial;
transporte maritimo; transporte
terrestre.

Titular: JETSMARTER INC.
Marca denominativa:

JETSMARTER
Argumenta der titular de la marca
JETSMARTES en los Estados Unidos de

Norteamérica especificamente en las clases 35
y 39, donde goza de fama y notoriedad.

Sefiala que los signos confrontados poseen
similitudes graficas y fonéticas evidentes.

Agrega el actor que existe relaciéon de
coberturas entre los signos en conflicto.
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Proteccion de marcas famosas y notorias. Prueba respecto al uso.

La sentencia de INAPI, de fecha diecinueve de marzo del afio dos mil dieciocho,
acogid la oposicion deducida toda vez que en su opinidn, el actor mediante copias de
certificados de registros, especialmente, copia simple de registro N°1.310.393,
correspondiente a la marca JETSMARTER (para las clases 35 y 39), otorgado a su nombre
por la OAMI (Oficina para la Armonizacién del Mercado Interior), el veinte de junio de dos
mil dieciséis, logré acreditar fehacientemente la creacidn e inscripcidn previa de la marca
JETSMARTER.

Adicionalmente, INAPI sefialé que el actor logré acreditar que dicha marca gozaba
de fama y notoriedad a la fecha de solicitud de la marca de autos en Chile, a lo que agregd
gue los signos en controversia presentan una configuracion facilmente confundible tanto
desde el punto de vista grafico como fonético. En efecto, sefiald que: “al confrontar los
signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden en la expresion “JETS MART”, sin que la
supresion al signo pedido del segmento ER, la adicion de complementos, ni la utilizacién de
una etiqueta consistente en la expresion pedida en color negro con fondo blanco, resulten
suficientes para distinguir un signo del otro, a lo que debe agregarse la relacidon de
coberturas existentes entre los signos en pugna”.

Con fecha siete de junio del afio dos mil dieciocho, el TDPI revocé la sentencia en
alzada, estableciendo que el centro de la discrepancia radica en determinar si concurren los
requisitos copulativos contemplados en el articulo 20 letra g) de la Ley 19.039. Vale decir,
corresponde establecer si se esta en presencia de un signo igual o semejante en forma de
poder confundirse con otro registrado fuera de Chile para los mismos servicios, siempre que
dicha marca sea famosa y notoria en su pais de origen en el sector pertinente del publico
gue habitualmente consume dichos servicios, asi como establecer si el eventual
otorgamiento de la solicitud se prestaria para inducir a error o engano a los usuarios
respecto del origen empresarial de los servicios.

Dicho lo anterior, el Tribunal sefialé que: “si bien pueden establecerse similitudes
entre los signos, se tuvo presente que la prueba aportada por la oponente consistente
fundamentalmente en fotocopias simples, no lograron formar conviccidn respecto a la fama
y notoriedad de la marca en el pais de origen con anterioridad a la fecha de presentacion
de la solicitud”.

Agregé el Tribunal que las marcas famosas y notorias constituyen una excepcién al
principio de especialidad marcaria, puesto que la fama y notoriedad corresponde a una
categoria especial de marcas que adquieren conocimiento extensivo en el sector pertinente
del publico al que van dirigidos los productos o servicios, mediante su posicionamiento a
través del tiempo, la inversidn desplegada y, en general, el prestigio adquirido. En este
sentido, se indicd, las marcas no nacen famosas y notorias, sino que adquieren este caracter
al pasar el tiempo, cuando su conocimiento en el mercado se consolida, existiendo
muchisimas marcas que jamas alcanzan fama y notoriedad pese al uso real y efectivo.

A mayor abundamiento, si bien no es posible determinar el tiempo exacto que
requiere una marca para poder ser catalogada de famosa y notoria, puesto que depende
del tipo de producto o servicio, publicidad realizada, inversiones asociadas, entre muchos
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otros factores, lo cierto es que resulta indudable que no se trata de un proceso rapido y
menos automatico.

El fallo de segunda instancia prosigue indicando que la impresidon que produce la
prueba aportada dice relacién con una reciente data, ademas considera la ausencia de
documentos originales emanados de terceros, al consistir la prueba en publicidad y articulos
de prensa, impresiones de material bajadas de internet, de manera que, si bien podria dar
indicio del uso de la marca “JETSMARTER” en el extranjero, resulta insuficiente para dar por
acreditada la fama y notoriedad de la misma.

Por ultimo y en este mismo sentido, se sefialé que tratandose de “JETSMARTER” de
una marca que no ha tenido uso en Chile, sélo un uso reciente en el extranjero no se
vislumbra como podria resultar inductiva a error o engaino entre los usuarios respecto del
origen empresarial de los servicios.

FOB-MAF ROL TDPI N° 842-2018
PFR- AAP-JRN
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MARIA ANGELICA VANNI

NVAaNNI

Demanda de oposicidn: articulos 19 y 20, letras f) y g), Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de oposicién
Solicitud N° 1.219.819 Titular: Industrias Vanni S.A.
Marca mixta: Marca mixta:

o ST e (d?m

NANNI ; @ A

2000 WA ORI AR

Clase 39: Acondicionamiento de Clase 16: Papel, cartén, articulos de estas
productos de las clases 3,6,9,10,17,20 materias no comprendidos en otras clases;
y 25; almacenamiento y reparto de productosdeimprenta; articulos de papeleria;
productos de las clases 3, 6,9, 10,17,20 material didactico; materias plasticas para
y 25; alquiler de camiones, alquiler de | embalar; caracteres de imprenta.
contenedores de almacenamiento; Clase 21: Utensilios y recipientes para uso
alquiler de  contenedores para doméstico y culinario; material de limpieza.
transportes; transporte en camiones de | platos de carton y plasticos. Vasos de polipapel
productos clases 3,6, 9, 10, 17,20y 25.  y plasticos. vajilla.

Marcas similares, pero con diferentes campos operativos pueden coexistir. Aplicacion

del principio de especialidad.

La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de junio del afio dos mil diecisiete,
rechazé la oposicion deducida y ordeno que se concediera a registro la marca pedida, toda
vez que, en su opinidn, el ambito de proteccion de la marca solicitada es diferente y no se
encuentra relacionado con los campos operativos del signo del oponente. A mayor
abundamiento, senalé el resolutor que, las coberturas en pugna tienen distintos destinos,
no tienen usos complementarios y sus canales de distribucién y puntos de ventas son
diferentes, por lo que teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se
puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacifica en el mercado.

Con fecha uno de agosto del afio dos mil dieciocho, el TDPI confirmé la sentencia en
alzada, para lo cual se tuvo en especial consideracidn que la solicitante era titular de la
marca denominativa “MARIA ANGELICA VANNI”, seguin consta en los registros Nos.
1.210.860, 1.210.859, 1.210.858, 1.210.857, 1.210.856, 1.210.855 y 1.210.854, que
distinguen productos de las clases 3, 6, 9, 10, 17, 20 y 25 respectivamente, por lo que la
solicitud que se intenta, es a vista de la evidencia registral, una mera extensién de la marca
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inscrita, por lo que al amparo del articulo 19 bis D de la Ley N2 19.039, le asiste el derecho
exclusivo y excluyente de usarla en el trafico econdmico.

A mayor abundamiento, el Tribunal agregd que el signo solicitado “MARIA ANGELICA
VANNI” correspondia al nombre de la madre de dofia Paz Zamorano Vanni (creadora de la
marca), constando en autos una declaracion jurada de la misma para uso de ese nombre
para fines de registrarlo como marca comercial a nombre de la solicitante.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso recurso de casacién para ante
la Excelentisima Corte Suprema, el que fue rechazado con fecha once de octubre de dos mil
dieciocho por manifiesta falta de fundamentos.

FOB-MAF ROL TDPI N° 1619-2017 EXCMA CORTE SUPREMA
JCGL-CIM-AAP ROL N° 24.645-2018
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NATURED

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

Marca solicitada

Marca fundante de la demanda de oposicién

Solicitud N° 1.252.233
Marca denominativa:

NATURED

Clase 30: Alimentos a base de avena;
arroz; Azlcar; cacao; Café; Café vy
sucedaneos del café; Café y té;
Chocolate; condimentos; edulcorantes
naturales; Especias comestibles; Harina
alimenticia; helados; Hielo; infusiones
gue no sean para uso médico; jarabe de
melaza; Levadura; Linaza para la
alimentaciéon humana; Maiz procesado;
miel; Mostaza; Pan; Polvos de hornear;
preparaciones a base de cereales;
productos de confiteria; productos de
pasteleria; sagu; Sal; Salsas; sémola;
Sucedaneos del café y té; tapioca;
Vinagres.

Registro N° 930.399
Titular: EMPRESAS CAROZZI S.A.
Marca denominativa:

NATUR

Clase 30: Cafe, te, cacao, azucar, arroz,
tapioca, sagu, sucedaneos del cafe; harinas y
preparaciones a base de cereales, pan,
productos de pasteleria y de confiteria,
helados; miel, jarabe de melaza; levadura,
polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo.

Marcas que presentan diferencias graficas y fonéticas pueden coexistir.

La sentencia de INAPI, de fecha catorce de marzo del afio dos mil dieciocho, rechazd

la oposicion deducida, toda vez que, en su opinidn, la sola adicién al signo de autos del

segmento final “ED”, resulta determinante para conferirle una estructura grafica y fonética

diferente al signo del oponente, lo que serd facilmente apreciado por el consumidor, dando

lugar a presumir de forma racionalmente fundada que es perfectamente posible una

coexistencia pacifica en el mercado.

Con fecha catorce de junio del afio dos mil dieciocho, el TDPI confirmé la sentencia

en alzada, estableciendo que entre las marcas en conflicto “NATURED” y “NATUR”, existen

diferencias graficas y fonéticas en atencién a que la adicién del elemento “ED” en la

requerida, logra dotarla de distintividad y diferenciacion, respecto de la oponente, lo que
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constituye una circunstancia facilmente advertida por el consumidor, por lo cual es posible
su coexistencia en el mercado sin que se produzca confusion, error o engafio respecto a la
procedencia empresarial de los productos a distinguir en clase 30.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casacion.

FOB-MAF ROL TDPI N° 696-2018
PFR-CIM-AAP
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III. Demanda de nulidad

REY ARTURO

Demanda de nulidad: articulos 19 y 20, letras c), f) y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada

Fundamentos de la demanda de nulidad

Solicitud N° 1.159.642
Titular: José Eugenio Martinez Silva
Marca denominativa:

REY ARTURO

Clase 32: Aguas minerales y gaseosas, y
otras bebidas sin alcohol; bebidas
isotdnicas; bebidas para deportistas;
cerveza.

Demandante: Arturo Erasmo Vidal Pardo

Sefiala el demandante que es un futbolista
profesional, actualmente uno de los jugadores
de futbol profesional mas importante a nivel
mundial.

Afade que el registro de autos, al ser idéntico
al apodo del actor, vulnera la letra c) del
articulo 20 de la Ley especial, que impide
registrar como signos el seudénimo de una
persona  natural cualquiera, sin  su
consentimiento o el de sus herederos en caso
de fallecimiento, lo que no ocurrié en esta
controversia.

Por su parte, se sefiald que la existencia de la
marca en comentd inducird a los
consumidores a todo tipo de errores y engafios
respecto a la procedencia empresarial de los
productos a distinguir.

Finalmente, el demandante indicd que la
inscripcidn de su seuddnimo corresponde a un
acto de competencia desleal y contrario a los
principios de ética mercantil.

Marcas que corresponden a seudénimos deben contar con autorizacion del verdadero
titular. El registro del nombre o seudénimo de una persona conocida, constituye un

acto de competencia desleal.

La sentencia de INAPI, de fecha diecinueve de mayo dos mil diecisiete, acogid la

demanda de nulidad deducida en base a lo dispuesto en el articulo 20 letra c) de la Ley

19.039, toda vez que en opinidn del sentenciador de la instancia, el concepto de seudénimo

no se restringe exclusivamente a artistas e intérpretes de obras artisticas, cientificas o

literarias, sino que se extiende a otros ambitos de la cultura y el entretenimiento, incluido

el deporte, por lo que en mérito de lo

expuesto, al ser el signo impugnado igual al

seuddnimo del demandante, un destacado jugador de futbol, no mediando autorizacién
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del mismo para el registro, correspondia acoger la demanda de nulidad fundada en dicha
causal.

Respecto a la infraccidn establecida en la causal de la letra f) articulo 20 del mismo
cuerpo legal, INAPI decidié asimismo acoger la demanda en lo que a esta causal se refiere,
toda vez que la marca impugnada “REY ARTURO”, inscrita a nombre de don José Eugenio
Martinez Silva , corresponde al seudénimo del futbolista nacional y demandante, don
ARTURO VIDAL PARDO, quien es conocido tanto por su nombre como por su seudénimo, a
saber “REY ARTURO” o “KING ARTURO”, por lo que es posible presumir de manera
racionalmente fundada que de mantener la vigencia del registro impugnado a nombre de
un tercero, el publico consumidor podria verse expuesto a error o engano, en cuanto a la
verdadera procedencia empresarial de los productos que distingue el registro.

Asimismo, INAPI resolvié acoger la demanda de nulidad fundada en la infraccién de
la letra k) del articulo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el articulo 10 bis
del Convenio de Paris, referido a la proteccién eficaz contra los actos de competencia
desleal, toda vez que estimd que de acuerdo a la documentacién acompafnada, habia
guedado acreditado fehacientemente que el demandante Sr. Arturo Vidal es y era a la fecha
del registro, una figura del futbol, conocido por su seudénimo, por la generalidad de los
consumidores locales, desde mucho antes de la fecha de la presentacion de la solicitud que
dio origen al registro impugnado, esto es, a lo menos desde el afio 2013. Por lo que la
conclusién es que el demandado, imité el nombre, seudénimo y tatuaje caracteristico del
demandante para denominar su bebida energética. Tal hecho, sefialéd el resolutor:
“constituye una actitud contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil”.

En contra de lo resuelto, el demandado de nulidad, presentd un recurso de
apelacion, el que fue fallado por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de junio del
afo dos mil dieciocho, oportunidad en que se confirmd lo resuelto por INAPI, toda vez que,
ajuicio de este Tribunal, habia quedado demostrado que el Sr. Arturo Vidal Pardo, no otorgé
ninguna autorizacion ni consentimiento para registrar el seudénimo que ha hecho famoso,
por un tercero. Ademas, el fallo considerd que la cobertura de la marca registrada, que lo
era para distinguir “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas, bebidas
isotdnicas, bebidas para deportistas, cerveza”, de la clase 32, suele ser relacionadas con el
deporte y quienes lo cultivan, en especial tomando en consideracién que el demandante,
ha sido rostro publicitario de campafias publicitarias para bebidas energizantes como
Gatorade, por lo que el publico consumidor asociara inevitablemente la procedencia de los
productos amparados por el registro impugnado, con una iniciativa comercial del
demandante o de las empresas que lo contratan en su cardcter de figura publicitaria.

Finalmente, el TDPI sefialé que nuestra legislacion busca evitar y cuando cabe,
sancionar, la competencia desleal, la cual existe obviamente cuando quien no es el legitimo
titular de un signo distintivo se lo “apropia” para su lucro personal, lo cual quedé acreditado
toda vez que el demandado, seglin la documentacién acompaiiada, imitd el nombre,
seuddnimo y tatuaje caracteristico del demandante para, de esta manera, denominar su
bebida energética, segin reconoce el propio demandado a la fecha de presentacion de la
solicitud, por lo que tenia pleno conocimiento de la nombradia del Sr. Arturo Vidal, su apodo
e incluso su tatuaje, aprovechandose asi de la fama y prestigio ajeno.
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Asi las cosas, para el Tribunal el registro de la marca REY ARTURO y de otras

como KInG ARTURO, constituyd un actuar torcido con las buenas costumbres, lo que no
sélo se traduce en perjuicios no solo para el verdadero creador del signo, sino que también,
causa un grave dafio al publico usuario y consumidor, configurdndose un acto de
competencia desleal, contrario a la ética mercantil, circunstancia que castiga el legislador
con la declaracion de nulidad del registro impugnado, en todas sus partes.

En contra de lo resuelto, no se interpuso recurso de casacién para ante la
Excelentisima Corte Suprema.

FOB-MAF ROL TDPI N°1255-2017
PFR-CIM-AAP
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CASINO EXPRESS
Demanda de nulidad: articulos 19 y 20, letras f), g), h) y k), Ley N° 19.039.
Marca impugnada Fundamentos de la demanda de nulidad
Solicitud N° 1.063.163 Demandante: Sociedad de Alimentos

Titular: LOGAM S.A.
Marca denominativa:

CASINO EXPRESS

Clase 37: Servicios de actualizacion de
hardware; computadoras (instalacion,
mantenimiento y reparacion de -);
hardware (instalacién, mantenimiento y
reparacion de -); instalacion de equipos
eléctricos y electrénicos en automoviles;
instalaciéon de hardware para sistemas
informdticos; instalacion de maquinaria;
instalacién, mantenimiento y reparacién
de aparatos de seguridad y autenticacién;
instalacién, mantenimiento y reparacién
de equipos, maquinas y aparatos;
instalacién, mantenimiento y reparacién
de hardware y sus periféricos; instalacion,
mantenimiento y reparacion de maquinas
de juegos de azar; mantenimiento y
reparacion de hardware de procesamiento
de datos; maquinas (instalacion,
mantenimiento y reparacion de -); entre
otros.

Casino Express Limitada.

Indica ser el legitimo usuario y duefio de la
misma marca CASINO EXPRESS, que
distingue servicios directamente
relacionadas con los servicios de la clase 43,
la cual ademas goza de fama y notoriedad
en Chile.

Concretamente, el actor es titular de los
registros N° 807.995, N° 835.241 y N°
959.697, correspondiente a la marca
denominativa y mixta CASINO EXPRESS en
clase 43 (servicio de restaurant, casinos de
alimentacion, entre otros):

De igual forma argumenta que la marca
impugnada fue inscrita de mala fe, de
manera contraria a las buenas costumbres
y a los principios de competencia leal y ética
mercantil, al tratarse de una marca notoria
y famosa.

Finaliza sefialando que el mantener el
registro bajo estas condiciones, generara
en los consumidores error o engafio
respecto de la procedencia, género vy
cualidad de los servicios que distingue.

Proteccion de marca famosa y notoria prima sobre el principio de especialidad

marcaria.

Si bien la marcas famosas y notorias pueden estar registradas solo en rubros

especificos, se asocian a productos o servicios de calidad o dotados de caracteristicas
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especiales, de modo, que la aparicidon en el mercado de marcas similares,

independientemente del rubro, induce al consumidor a pensar en la marca famosa.

La sentencia de INAPI, de fecha veintitrés de diciembre dos mil dieciséis, rechazo la
demanda de nulidad fundada en la letra h) del articulo 20 de la Ley 19.039, que prohibe el
registro de marcas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas para servicios idénticos o similares, pertenecientes a
la misma clase o clases relacionada, toda vez que se dio aplicacién al principio de
especialidad marcaria atendida las coberturas de las marcas en conflicto, por lo que el
resolutor de primer grado estimd que, los signos podrian coexistir sin inducir en confusién
a los consumidores.

Sin perjuicio de lo anterior, el fallo acoge la demanda de nulidad basada en las letras
f) y g) del articulo 20 de la Ley N° 19.039, esto es, por inducir a error o engafio respecto de
la procedencia de ciertos servicios, por haberse acreditado la fama y notoriedad en Chile de
la marca “CASINO EXPRESS”, a lo que se agregd que las marcas en pugna presentan
identidad grafica y fonética determinantes y una clara conexion entre sus coberturas entre
determinados servicios de la clase 37 (}) y los servicios de clase 43, ambas destinadas de
cierta forma al rubro alimenticio. Asi las cosas, lo anterior permitid al resolutor presumir de
manera racionalmente fundada que el otorgamiento de la marca solicitada, para esos
servicios, lesionaria los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Finalmente, se rechazé la demanda de nulidad invocada por el demandante fundada
en la letra k) del articulo 20 de la Ley No 19.039, toda vez que INAPI estimd que, si bien el
actor acompafié abundante material editorial y publicitario de la marca invocada como
fundamento para la demanda, éstos resultaron ser insuficientes para que INAPI tuviese por
acreditado fehacientemente que el demandado hubiera solicitado y registrado la marca
impugnada de mala fe, atentando contra los principios de competencia leal, contemplados
en dicha causal de irregistrabilidad. Siendo la fama del actor en el rubro de los servicios de
la clase 43 y la conexion entre los servicios solicitados en clase 37, por si solos insuficientes
para desvirtuar dichas circunstancias.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, en virtud de
apelacion interpuesta por el demandante -que solicité la nulidad de la totalidad del registro
impugnado-, por sentencia pronunciada con fecha veinte de octubre dos mil diecisiete, se
confirmé lo resuelto por el érgano administrativo, atendido el principio de especialidad
marcaria (?). En efecto, el TDPI resolvié que, analizada la cobertura de los signos, se aprecia
gue es diferente, no relacionada ni conectada, ya que los registros del actor se limitan a
servicios de restaurant y otros, de clase 43. En este sentido, sefiald el resolutor de segunda
instancia, que la especialidad marcaria, en principio -salvada la existencia de relaciones-,
define que podrian existir otros tantos registros a nombres de titulares diversos, para la
marca Casino Express, como clases tuviese el clasificador. Asi pues, en autos, estd

! Inapi anula el registro en lo que se refiere a servicios de instalacién, mantenimiento y reparacién de
distribuidores automaticos o maquinas expendedoras de productos de las clases 29, 30, 31y 32, de clase 37.
2 Toda vez que en definitiva se anuld el registro para los servicios de instalacién, mantenimiento y reparacion
de distribuidores automaticos o maquinas expendedoras de productos de las clases 29, 30, 31 y 32, de clase
37, que tienen relacién con los servicios de restaurante y alimentacién de clase 43 vy, para lo demas, se
mantuvo el registro vigente.
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acreditada la existencia de la marca Casino Express, segun registros N° 835.241 y N°
959.697, clases 43, del demandante, con los registros N°1.072.611, clase 7, y N° 1.072.613,
clase 37 del demandando.

A mayor abundamiento, el Tribunal estimd que: “no hay relacién, ni conexién entre
los servicios que protegian los registros en conflicto, asi, tal cual fueron concedidos; ahora
y si bien ese es un asunto que escapa al control de la apelacién, es el antecedente, que,
junto a lo indicado con anterioridad (principio de especialidad), llevaron al Tribunal a
observar que técnicamente la existencia de los registros es perfectamente posible sin
inducir en confusién, error o engafio en el publico”.

En contra de la sentencia confirmatoria, se interpuso un recurso de casacion para
ante la Excelentisima Corte Suprema, denunciando como infringidos los articulos 19 y 20
letra g) inciso tercero de la Ley No. 19.039, recurso que fue acogido con fecha ocho de mayo
de dos mil dieciocho toda vez que.

En efecto, a juicio del Tribunal de casacion, el fallo impugnado cometid un evidente
error de derecho, al resultar comprobado y no discutido por las partes, el hecho que, entre
los signos denominativos en conflicto, existe una coincidencia tanto grafica como fonética.
Ademas el sentenciador reprocha el que si bien se reconoce que el demandante es titular
de una marca famosa y notoria para distinguir servicios de restaurante y procuracion de
alimentos, rechaza la demanda de nulidad fundada en el articulo 20 letra g) inciso tercero,
para los servicios de clase 37, acudiendo al principio de especialidad para resolver Ia litis,
no obstante que, precisamente el renombre y notoriedad de una marca hace que su
proteccion no sélo se extienda respecto de los productos o servicios para cuya protecciéon
se otorga, sino que también abarque a los bienes o prestaciones clasificados en otras
categorias, cuando existe algun tipo de conexién, haciendo una excepcion al principio de la
especialidad que rige esta materia.

El sentenciador sefiala que lo que busca el legislador es proteger las marcas famosas
y notorias para que terceras personas no se apropien o usufructien de signos marcarios
gue se encuentran posicionados en el mercado, pues aun cuando estas marcas estan
registradas en un rubro especifico, se asocian a productos de calidad o articulos o servicios
gue presentan caracteristicas especiales, de modo, que la aparicién en el mercado de
marcas similares, independientemente del rubro, induce al consumidor a pensar en la
marca famosa.

Asi las cosas, para la Corte resulté indudable que los jueces del fondo se
pronunciaron con infraccion de Ley, lo que influyd en lo dispositivo del fallo, pues al
rechazar la nulidad del registro N°1.072.613 del signo “CASINO EXPRESS”, en su totalidad,
no dieron aplicacion a lo dispuesto en el inciso tercero de la letra g) del articulo 20 de la Ley
19.039, no obstante que se configuraba suficientemente sus presupuestos, razones que
justificaron acoger el medio de impugnacién.

La sentencia fue acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm, quien estuvo
por rechazar el recurso de casacion interpuesto, al estimar que no se incurrié en los errores
de derecho denunciados, pues el arbitrio no hace mas que plantear su particular opinién
contraria a la alcanzada fundadamente por los falladores, discrepancia que el
compareciente sustenta Unicamente en su personal apreciacién de la conexion de
coberturas, asi como en lo que supone sera la respuesta de los consumidores, y no en virtud
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de la equivocada interpretacion o aplicacién de alguna regla legal que, de no haberse
cometido, necesariamente hubiese debido llevar a los magistrados a compartir sus
afirmaciones. En definitiva, el recurrente en verdad no persigue la correcciéon de una
vulneracion de ley, sino una nueva revision de la instancia incompatible con la naturaleza
del arbitrio ejercido.

Finalmente, la sentencia de reemplazd establecié que las marcas famosas tiene una
proteccidn especial que se traduce, entre otros aspectos, en que constituyen una excepcion
al principio de especialidad, ya que se puede entender que existe error o confusién en
marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relacién de cobertura, pero que
guardan algun tipo de conexion con los productos, servicios o establecimiento comercial
que distingue, todo lo cual, busca evitar en los consumidores la probable confusién sobre
la procedencia empresarial de los productos.

Asi las cosas y, en consecuencia, resultd atendible acoger la causal de nulidad
fundada en la letra g) del articulo 20 de la Ley 19.039, que se refiere a las marcas
notoriamente conocidas, toda vez que conforme a la documentacién acompafiada por el
actor, se acreditd fehacientemente que el demandante es titular del registro “CASINO
EXPRESS” para los servicios de clase 43, signo que, a su vez, ha alcanzado fama y notoriedad,
a lo cual debe sumarse el hecho que las marcas en conflicto son idénticas, circunstancias
todas que impidieron mantener la vigencia del registro N°1.072.613 impugnado a nombre
de la sociedad Logan S.A.

FOB-MAF ROL TDPI N° 325-2017 EXCMA CORTE SUPREMA
PFR-JCGL-MAQ ROL N° 44560-2017
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A! BODY TECH
Demanda de nulidad: articulos 19 y 20, letras f), g) y k), Ley N° 19.039.
Marca impugnada Fundamentos de la demanda de nulidad
Solicitud N° 802.912 Demandante: Inversiones en Recreacion

Titular: Al BODY TECH PARTICIPACOES
S/A
Marca mixta:

Clase 41: Facilitacion de gimnasios;
facilitacion de gimnasios deportivos;
entrenamiento de practica; educacién
fisica; facilitacion de gimnasios e
instalaciones para los gimnasios.

Deporte y Salud S.A. BODYTECH.

Argumenta ser titular de solicitudes y registros
previos de la marca BODYTECH en mas de 20
paises en la clase 41.

Anade que es lider en el mundo de los servicios
dedicados  al mercado  del fitness,
acondicionamiento fisico y gimnasios por toda
Ameérica y que comercializa sus servicios bajo
la marca BODYTECH.

Afade que es evidente que el registro de autos
vulnera los derechos prioritarios del
demandante sobre la expresién BODYTECH y
manifiesta el absurdo que se produce en este
caso, ya que la demandada tiene en estos
momentos un privilegio en Chile que le
permitiria usar en forma exclusiva vy
excluyente, prescindiendo del legitimo duefio
y creador, una marca en cuya creacion, uso y
promocion no han tenido ninguna
participacién, ya que simplemente se limité a
copiarla a un tercero.

Prosigue indicando que la marca registrada
por el demandado en el aifio 2008, es idéntica
al signo previamente inscrito por el
demandante. Finaliza sefialando que la marca
cuya nulidad se solicita es idéntica a la marca
registrada y ampliamente utilizada por el
demandante internacionalmente a contar del
afno 1997 hasta esta fecha.

No es suficiente para acreditar la mala fe de un registro marcario, el hecho que la

marca goce de fama y notoriedad en el extranjero.

La sentencia de INAPI, de fecha diez de mayo dos mil diecisiete, rechazo la demanda

de nulidad, toda vez que la demandada opuso en su defensa la excepcidon de prescripcion
de la accién de nulidad, basado en el articulo 27 de la Ley N°19.039 (3). Al respecto, INAPI
sefiald que resulta un hecho indiscutido la circunstancia que entre —la fecha de concesidn

de la marca A! BODY TECH- y la fecha en que se notificé la demanda, transcurrido con

3 Que sefiala que la accidn de nulidad del registro de una marca prescribira en el término de 5 afios, contado

desde la fecha del registro.
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largueza el plazo de cinco afios establecido en la citada disposicién para interponer
demanda de nulidad respecto de una marca comercial. En este sentido, por ser la excepcidn
de prescripcidn alegada una cuestion de previo y especial pronunciamiento, procedié a
pronunciarse en primer lugar sobre ella.

El fallo de primera instancia prosigue analizando si la demandada registré la marca
de autos de mala fe, en conformidad a lo exigido el articulo 27 inciso 2° de la Ley N°19.039
(%). Sobre este punto, se sefiald que si bien el actor acompafié material registral, publicitario
y periodistico de su marca BODY TECH, que acredita que se encuentra profusamente
registrada en el extranjero en las clases 5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 y 44 y que goza
de fama y notoriedad, estos antecedentes resultaron ser insuficientes para que se tuviera
por acreditado que el demandado solicitd y registré la marca impugnada de mala fe. A
mayor abundamiento, si bien las marcas en pugna coinciden en la expresién BODYTECH,
existen evidentes diferencias en cuanto a sus etiquetas, lo que no permite concluir que el
demandado haya actuado de mala fe.

Asi las cosas, INAPI concluyé que no concurriendo en la especie los requisitos
exigidos por la referida norma, se acogié la excepcion de prescripcién opuesta por el
demandado y se rechazé la accion de nulidad interpuesta.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, por sentencia
pronunciada con fecha siete de junio del afio dos mil dieciocho, se confirmé lo resuelto por
INAPI, toda vez que, en lo sustantivo, la identidad de los signos sobre la cual el registro
apelante pretendié fundar sus alegaciones, no era tal, puesto que el registro demandado
contiene también otros elementos, que impiden tratar el caso como un andlisis de
identidades. Asimismo, sefiald el Tribunal, el solicitante posee registros en Chile para una
variedad de clases, al punto de sostener que posee una “familia” de marcas, resultando
entonces, que, a nivel registral su giro no estd unicamente centrado en gimnasios, con lo
cual, desde un punto de vista marcario, en el evento de entrar al andlisis de fondo, éste
también seria un punto a analizar, y que, para efectos de su buena o mala fe, también
requerira un analisis respecto de para que clases podria o no producirse esta mala fe.

EI TDPI agregd que:“considerando que el demandante de nulidad pretende acreditar
la mala fe del demandado, Unicamente en el hecho de su fama y notoriedad en un pais
extranjero a la fecha del registro y ante la ausencia de otros hechos o indicios-tales como
relaciones comerciales, viajes a la fecha de la solicitud al pais de la fama y notoriedad a esa
fecha desde Chile, compra o uso de productos de la marca impugnada, efectuados por él o
por el primer titular del registro impugnado de solicitud , a la fecha del registro, etc. — no se
aprecian en autos, capaces de vencer la presuncion de buena fe, para resolver en favor del
apelante”. En efecto, en el caso sub-lite, se concluyé con los antecedentes que se posee, o
pretender que un registro validamente registrado, muta, para transformarse en un registro
de mala fe, por el hecho de sus transferencias posteriores, implica resolver basado en una
suposicion, lo que contraviene la labor del Tribunal.

En atencidn a lo anterior, el TDPI compartié lo resuelto por el sentenciador de primer
grado, que considerd que no se logrd probar la mala fe con que se habria obtenido el

4 La referida accién de nulidad no prescribira respecto de los registros obtenidos de mala fe.
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registro impugnado de nulidad, acogiéndose la excepcidn de prescripcién de la accién de
nulidad de autos.

No se interpuso recurso de casacion para ante la Excelentisima Corte Suprema.

FOB-MAF ROL TDPI N°1249-2017
JCGL-VHR-MAQ
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EGLE

Demanda de nulidad: articulos 19 y 20, letras f), g) y k), Ley N° 19.039.

Marca impugnada Fundamentos de la demanda de nulidad
Solicitud N° 939.583 Demandante: LABORATORIO EGLE SPA.
Titular: GABRIEL LEIVA EGNEM
Marca mixta: Argumenta ser una empresa con sede en
Santiago y que se dedica al desarrollo de
EGLE preparaciones y detergentes para uso
domeéstico.

Clase 3: preparaciones para limpiar,

> ) Afade que lasigla "EGLE", presente en larazon
desinfectar, desodorizar, blanquear,

social de la sociedad de la demandante y la
desengrasar y pulir, jabones, perfumes, ... EGLE COOPER, registro N° 1.193.658
cera para pisos, detergentes liquidos y  (qa s propiedad), nacen de la abreviacion del
en polvo, removedores de manchas ¥y ,mpyre de su socio fundador Ernesto Gonzalo
lava lozas. Leiva Egnem.

Sefiala que el afo dos mil siete el socio
fundador de Laboratorios EGLE SpA, invitd
formalmente a su hermano Gabriel Leiva
Egnem (demandado) a formar parte de una
sociedad comercial, que se Ilamaba
COMERCIALIZADORA Y ELABORADORA EGLE
LIMITADA, que posteriormente sufrié una
transformacion a una Sociedad Andnima.
Durante el afio dos mil trece dicha sociedad
contratd una empresa para registrar la marca
"EGLE" a nombre de la sociedad, pero fue
recién el afio dos mil diecisiete donde el
demandante tomé conocimiento que no se
habia inscrito a nombre de la sociedad
COMERCIALIZADORA Y ELABORADORA EGLE
S.A., sino a nombre de Gabriel Leiva Egnem.

Finaliza sefialando que dada la similitud de los
signos en conflicto y considerando la relacién
contractual existente entre el solicitante y
Ernesto Gonzalo Leiva Egnem, socio fundador
de la sociedad Laboratorios Egle Spa (de la que
el fue parte), la presente solicitud implica un
atentado a la competencia leal y a la ética
mercantil.

Legitimacion activa y doctrina de los actos propios en un proceso de nulidad.

La sentencia de INAPI, de fecha dieciséis de octubre del afno dos mil diecisiete,
primeramente rechazd la excepcidén de prescripcion basada en el articulo 27 de la Ley
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N°19.039 (°) que fue interpuesta por el demandado y acogié la accién de nulidad, toda vez
gue se tuvo por acreditada la mala fe, dada la relacién comercial previa a la presentacion a
tramitacion del registro impugnado, entre don Gabriel Feisal Leiva Egnem -demandado de
autos- y don Ernesto Gonzalo Leiva Egnem - representante de la sociedad demandante
Laboratorio Egle Spa. A mayor abundamiento, INAPI seiialé que: “el demandado no pudo
desconocer el hecho categdricamente establecido que la expresién “EGLE” fue creada y
utilizada en el mercado con anterioridad a la presente solicitud por sociedades integradas,
entre otros, por él y el demandante de autos, resultando evidente que el demandado tenia
conocimiento de la existencia previa de la expresion EGLE, motivo por el cual en la especie
no se estd frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente al
registro por parte del demandado de una marca ajena, constituyendo tales hechos un
atentado a la competencia leal y ética mercantil”.

El fallo de primera instancia prosiguid sefialando que la demandada opuso en su
defensa la excepcion de falta de legitimacidén activa para ejercer la accién de nulidad, la que
fundamentod en que, la demandante, por un lado, no poseia derecho alguno del cual naciera
la accién que impetra, y, por otra parte, no poseia interés para demandar la nulidad que
invoca, de conformidad con lo prescrito en el articulo 5 (°) en relacién al 26 (’), ambos de la
Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. En efecto, el demandado sefialé que su alegacién
encontraba su fundamento en que aparece claro que LABORATORIOS EGLE SPA, carece de
interés para demandar la nulidad del registro de la marca EGLE que intenta, desde el
momento del propio reconocimiento del actor en orden a que LABORATORIOS EGLE S.A.
fue fundada en el afio dos mil catorce. En resumen, sefialéd que, por razones de simple
légica, malamente puede tener interés LABORATORIOS EGLE SPA respecto al registro valido
o nulo de la marca EGLE, si la actora habia nacido a la vida juridica con posterioridad a la
solicitud marcaria.

INAPI rechazo esta excepcion, considerando que, si bien la sociedad demandante se
habia constituido con posterioridad al registro impugnado, esto se debid, por una parte, a
sucesivas transformaciones de la sociedad original Comercializadora y Elaboradora EAGLE
Limitada, que derivé en la actual sociedad demandante. Argumenta, ademas, que la propia
Ley de Propiedad Industrial, permite oponerse al registro de una marca o solicitar su nulidad
a quien alega haberla usado en el mercado nacional con anterioridad a la solicitud o
registro, respectivamente, hecho que fue invocado por el demandante de nulidad en su
libelo.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, por sentencia
pronunciada con fecha seis de julio del afio dos mil dieciocho, acogié la excepcién de falta
de legitimidad activa, revocando lo resuelto por el sentenciador de primera instancia, toda
vez que estimd que el registro cuya nulidad se demanda fue concedido con fecha treinta de
noviembre del ano dos mil once, esto es, en una fecha en que el demandante de autos

5> Que sefiala que “La accidn de nulidad del registro de una marca prescribird en el término de 5 afios, contado
desde la fecha del registro. La referida accién de nulidad no prescribira respecto de los registros obtenidos de
mala fe.”

6 Que sefiala que “cualquier interesado podra formular ante el Departamento oposicidn a la solicitud de
marca, patente de invencidn, modelo de utilidad, dibujo y disefio industrial, esquemas de trazado o topografia
de circuitos integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de origen. La oposicion debera
presentarse dentro del plazo de 30 dias contado desde la fecha de la publicacién del extracto respectivo”.

7 Que sefiala que “Procede la declaracién de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha
infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el articulo 20 de esta ley.”
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LABORATORIO EGLE SpA, no tenia existencia legal, como tampoco su antecesora la sociedad
LABORATORIOS EGLE LIMITADA. Asi las cosas, el TDPI estimdé que la demanda era
defectuosa al aparecer como actor una empresa que no tenia existencia legal al momento
de obtenerse el registro que cuya nulidad se solicita, mds aun cuando alega un mejor
derecho por ser creadora de la marca “EGLE” y su uso previo al registro que se impugna,
por lo que evidentemente carece de titularidad y de interés legitimo respecto del derecho
gue se reclama.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casacién para ante la
Excelentisima Corte Suprema.

FOB-MAF ROL TDPI N°2321-2017
PFR-CIM-AAP
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IV. Recurso de hecho.

DEFENSA HONORARIOS

DEFENSA
| HONORARIOS |

Recurso de hecho

Marca solicitada
Solicitud N° 1256734
Solicitante: Mauricio Esteban Ortega Berrios

DEFENSA
| HONORARIOS |

Marca: DEFENSA HONORARIOS
clase 45: “investigaciones judiciales; Investigaciones juridicas; Servicios de abogado;
Servicios de consultoria legal; Servicios juridicos”

TDPI

Los feriados sean regionales o comunales deben respetarse de igual forma que los

feriados nacionales.

La peticionaria de autos interpuso recurso de hecho en contra de la resolucién del
Director Nacional de INAPI que declaré extemporaneo el recurso de apelacién interpuesto
en contra de la resolucién de primer grado.

La resolucidn de INAPI, considerd que la Ley N° 21.065, de 10 de enero de 2018, que
declaré el 16 de enero del mismo afo, feriado para la Regidn Metropolitana, por la visita de
su Santidad el Papa Francisco, sélo se aplicaba en dicha regién y no respecto del resto del
territorio nacional. Asi, las cosas, el plazo para interponer el recurso de apelacién vencia
el dia 1°, y no el 2 de febrero, como lo pretendia la recurrente, toda vez, que, si bien es
cierto el Instituto, se encontraba cerrado por feriado, existian otros medios para hacer
llegar el recurso, como el depdsito en el buzdn establecido al efecto o a través de internet,
con lo que | aparte pudo recurrir dentro del plazo legal.

El Tribunal por sentencia de fecha veintidés de agosto de dos mil dieciocho, acogid
el recurso, estimd que la norma que decreto el feriado regional del 16 de enero, a saber, la
Ley N° 21.065, afectd a todos los solicitantes del territorio nacional y no sélo aquellos de la
Regidon Metropolitana, mas aun porque INAPI, se encontraba cerrado por feriado.

Para el sentenciador, la circunstancia de que la parte, pudiese presentar el recurso
de apelacién depositandolo en el Buzdn de INAPI o a través de internet, no es relevante en
la especie, toda vez que ellos son medios implementados para facilitar el trabajo de la parte
y del Tribunal, pero no significa en ningln caso que la norma legal sobre feriado regional,
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no resulte aplicable en la especie. El fallo se refiere, ademas, a lo ocurrido en las demas
oficinas y los Tribunales civiles en general, el referido dia 16 de enero, los que no trabajaron;
y hace mencioén a la situacion que ocurriria con la parte o la persona que no cuenta con los
medios tecnoldgicos adecuados, y que esta obligada a presentar su recurso a través del
meson de atencidon de usuarios. La particularidad, indica: “Es que el feriado del 16 de enro
del 2018, fijado por la Ley N° 21.065, afecté especificamente a toda la Regién
Metropolitana, donde se encuentra INAPI.

PFP ROL TDPI N°383-2018
JCGL-VHR-MAQ



