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I. Rechazos administrativos

GRAND POLLO

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.278.002

Solicitante: ARIZTIA REGISTROS DE MARCAS SPA
Marca mixta:

/

GRAND POLLO

Clase 29: Carne de ave.

Marcas descriptivas en relacion a la cobertura pedida no son susceptibles de

proteccion marcaria, aunque incorporen un disefo.

La resolucién de rechazo de INAPI, de fecha siete de septiembre 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 el signo pedido estaba compuesto de
la palabra POLLO, como define la Rae, "Gallo o gallina joven" o "Carne de pollo" que es
precisamente el producto que se presente distinguir. El 6rgano administrativo agregd que
la palabra GRAND, se traduce como grande, es decir informa una caracteristica del producto
gue se pretende distinguir. Por tanto, el signo pedido proporciona al publico informacién
del producto (pollo) y acerca de las propiedades y caracteristicas del mismo (que es grande)
lo que trae como consecuencia la incapacidad del signo de cumplir la funcién primordial de
la marca que es identificar el origen empresarial de productos y servicios, impidiendo que
el consumidor que adquiere el producto que la marca designa pueda repetir la experiencia
o evitarla, segun el caso, en una adquisicion posterior. Asi las cosas, el conjunto resultaria
descriptivo y carente de distintividad en relacién a cobertura solicitada, sin que la
circunstancia de contar con etiqueta le proporcione el grado de distintividad suficiente para
su proteccién marcaria.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dieciocho de diciembre del afio
dos mil dieciocho, el TDPI confirmd lo resuelto por el INAPI, al estimar que el signo
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presentado a registro poseia una denotacién deducible por el publico medio consumidor,
que dice relacion con “el pollo grandioso”, “un gran pollo” o “un pollo sobresaliente”, con
lo cual resultaba claramente indicativo de una cualidad respecto de la cobertura que
intenta, vulnerando el articulo 20 letra e) de la Ley del ramo. En el mismo sentido, se sefiald
que no se advertia como podrian hacerse los esfuerzos intelectuales a que aludié la
solicitante en su alegato, para considerar a su rotulo evocativo, cuando se hiciera uso de la

marca por medios verbales.

Por su parte, en relacidn a las alegaciones del apelante, invocando la existencia de
otros registros previos -a su juicio genéricos-; debia tenerse presente que no se demostré
en los autos las razones de estos registros; asi pues, a modo de ejemplo, cita el
sentenciador, obra en el conocimiento del Tribunal, como es que la marca “SUPER POLLO”
llegd a ser registro, después de una larga litis y un sustancial esfuerzo del titular de la misma
que llegd a demostrar la distintividad adquirida del signo, circunstancias que no se
reproducen en el caso de autos.

Finalmente, las argumentaciones del apelante en el sentido de que su rétulo poseia
elementos figurativos que contribuian a su identidad, fueron incapaces de afectar el andlisis
previo efectuado a este respecto.

FOB-MAF ROL TDPI N° 1792-2018
JCG-MAQ-CIM
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STICKERS OF WOOD

Observacion de fondo: articulos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039

Marca solicitada

19y 20, letra e), Ley N° 19.039

Solicitud N° 1288790

Solicitante: Juan Esteban Landaida
Parot

Marca mixta:

Stickers
of WOOD

IPEOATUMURLLA

Clase 16: Autoadhesivos; Calcomanias;

Papel de madera; pegatinas vy
calcomanias.
Clase 19: Chapa de madera;

revestimientos de madera

La marca es carente de distintividad e
indicativa de los productos a comercializar,
toda vez que el conjunto esta integrado por el
término “Stickers of Wood”, que traducido del
inglés al espanol es “pegatinas o
autoadhesivos de madera", indicando los
productos que se quiere proteger y su
materialidad, y por tanto se trata de un signo
descriptivo para la cobertura solicitada, sin
gue los elementos graficos que se acompaiian
logren otorgar la distintividad requerida para
constituirse en marca comercial.

Palabras en idioma inglés, para determinar si se encuentra incursa en causal letra e)

articulo 20, debe atenderse al sentido que le da el publico medio consumidor.

La sentencia del INAPI, de fecha siete de diciembre del afio dos mil dieciocho, ratifica

la observacion de fondo y rechaza el signo pedido por considerar que el concepto “STICKERS

OF WOOD” corresponde a la expresidn en espafiol “pegatinas o autoadhesivos de madera"

indicando los productos que se quiere proteger y su materialidad.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha trece de marzo de

dos mil diecinueve, revocé el fallo de primer grado, sefialando que la expresion requerida

no tenia una traduccidn necesaria para el publico medio consumidor, por lo que seria

percibida como un signo distintivo y meramente evocativo, lo que permitia su acceso a la

proteccion como marca registrada.

PFP — MAF

MAQ-CIM-AAP
ROL TDPI N°® 127-2019.
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MI DINERO LLEVALA SIEMPRE. USALA SIEMPRE.

Observacion de fondo: articulos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039

Marca solicitada

19y 20, letra e), Ley N° 19.039

Solicitud N° 1297635
Solicitante: NUMMI S.A.
Marca mixta:

dinero
Llevala siempre. Usala siempre.

Clase 36: Operaciones financieras y
monetarias.

La marca solicitada es un conjunto integrado
por término “Midinero Llevala siempre. Usala
siempre”. La denominacién de autos tiene
como elemento principal de la misma a la
expresion "Midinero". El segmento "mi" es
una forma el determinante posesivo de
primera persona del singular; indica que el
nombre al que acompafa pertenece, se
relaciona, estd asociado, etc. "Dinero" por su
parte es el conjunto de monedas y billetes que
se usan como medio legal de pago. Por tanto,
se trata de un signo carente de distintividad
para la cobertura solicitada, ya que no cumple
con la funcion principal de la marca que es
vincular los servicios a un determinado origen
empresarial, por lo que no es suceptible de
proteccion marcaria.

Una marca resulta no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad de la letra
e) del articulo 20, cuando la misma no describe los servicios, sus cualidades o

caracteristicas, caso en el cual resulta ser evocativa o sugestiva.

La sentencia del INAPI, de fecha siete de diciembre del afio dos mil dieciocho, ratifica

la observacion de fondo, y rechaza el signo pedido por considerar que la marca pedida

resulta carente de distintividad para la cobertura requerida, no cumpliendo con la funcién

principal de las marcas, esto es vincular la marca a un determinado origen empresarial.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cuatro de julio del

afo dos mil diecinueve, revoca el fallo de primer grado, seifalando que la expresién

requerida como conjunto presenta caracter evocativo o sugestiva de los servicios cuyo

amparo se requiere, puesto que no describe los mismos, sus cualidades o caracteristicas”.

PFP — MAF

ROL TDPI N°® 923-2019.
MAQ-JGL-PFR
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PROASINEL

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

Marca solicitada

Marca fundante de rechazo de oficio

Solicitud N° 1.286.664
Solicitante: Sociedad Proasinel EIRL

Marca denominativa: PROASINEL

Clase 37: Servicios de construccion.
Montaje, armado y ensamble de
estructuras metdlicas y no metdlicas
para construccion. Servicios de alquiler
de herramientas o de materiales para la
construccién. Servicios de alquiler de
bulldozer y de madquinas para la
construccion. Direccidn y supervision de
obras de construccion. Servicios pintura,
empapelado, albafiileria. Loteo 'y
urbanizacion de terrenos para la
construccion. Servicios de conservacion
(mantenimiento) de edificios sin
transformar su  forma  original.
Asesorias, consultas e informaciones en
materia de reparaciéon y conservacién
(mantenimiento) de edificios, por
cualquier medio, en materia de
reparacion

Titular: COMERCIALIZADORA PROASIN
LIMITADA
Articulos 19 y 20 letras f) y h) Ley N° 19.039

Registro N° 1.120.001

Clase 37: servicio general de aseo, instalacion,
mantencion y reparacion de viviendas e
industrias.

Registro N° 807.620

Clase 37: Servicios de arriendo de todo tipo de
maquinarias, equipos y accesorios para la
industria del aseo; servicio técnico

Comparacion grafica y fonética de marcas que incorporan secuencias de letras

similares

La sentencia del INAPI, de fecha doce de diciembre del afio dos mil dieciocho, ratifica

la observacion de fondo fundada en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley del ramo,

estableciendo en definitiva que los signos presentan semejanzas gréaficas y fonéticas

relevantes que impiden su coexistencia pacifica en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha uno de marzo de

dos mil diecinueve, confirmé el fallo de primer grado, seialando al efecto, que al coincidir

en siete letras situadas en la misma ubicacidn y secuencia, la sola adicién del segmento

“EL” no lograba atribuir al conjunto la distintividad necesaria para poder ser objeto de

amparo marcario.

PFP — MAF

MAQ-CIM-AAP
ROL TDPI N° 150-2019.
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IVM

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

Marca solicitada

Marca fundante de rechazo de oficio

Solicitud N° 1.296.481
Solicitante: ASESORIAS SERVICIOS E
INVERSIONES ALMABRANDS S.A.

IVM

Clase 35: consultoria de gestion de
negocios en relacion con la estrategia, la
mercadotecnia, la produccién, el
personal y cuestiones de ventas al por

menor; investigacion de marketing;
servicios de consultoria y
asesoramiento en estrategia
empresarial; servicios de

posicionamiento de marcas.

Titular: INTERNATIONAL BUSSINES MACHINES
CORPORATION
Articulos 19 y 20 letras f) y h), Ley N° 19.039

Registro N° 1.090.995
IBM

Clase 35: Servicios de analisis, contabilidad,
tabulacién, estadistica registro, informes vy
servicios de alquiler de maquinas para oficinas.

Registro N° 1.001.732

Clase 35: servicios de publicidad e
importaciones, exportaciones y
representaciones de toda clase de articulos.
servicios de alquiler de maquinas de oficina y
computacion.

Registro N° 970.803
IBM

Clase 35: Servicios de importacion de toda
clase de articulos y productos.

En la comparacidn de siglas, la sustitucion de una letra por otra de similar

pronunciacion, es insuficiente para evitar el error o engaiio en el publico consumidor.

La sentencia del INAPI, de fecha dieciocho de febrero del afio dos mil diecinueve,

ratifica la observacién de fondo (también contdé con oposicion que fue desestimada y no se

apeld), fundada en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley del ramo, estableciendo que los

signos estan compuestos de las mismas dos letras | y M, sin que la sustitucion de la letra B

por V (cuya pronunciacion es similar) o la sustraccién de los elementos figurativos con que

cuenta la marca previa mixta, resulte ser suficiente para crear un signo diferente del otro.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de

mayo de dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, al tratarse de siglas la mera

sustitucion de la letra “B” por la “V” en la misma posicion resulta insuficiente para alejar la

posibilidad de error entre los consumidores, dada la pronunciacidn similar de las mismas.

PFP — MAF

MAQ-PFR-JRN
ROL TDPI N° 677-2019.
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HALO

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

Marca solicitada

Marca fundante de rechazo de oficio

Solicitud N° 1266032
Solicitante: Microsoft Corporation

HALO

Clase 9: Software de juegos
computacionales, software de computador,
controladores electréonicos de juegos para
computador; auriculares para ser usados al
jugar juegos de video; auriculares para uso
con computadores; mousepads; lentes de
vision nocturna; software de juegos de
computador descargable a través de una red
informatica mundial y  dispositivos
inaldmbricos; software de juegos de
computador para su uso en teléfonos
moviles y celulares; medios pregrabados, a
saber, cintas y discos digitales de audio y
video, discos compactos (CD), discos dpticos
de almacenamiento de datos (DVD) y discos
blue-ray, todos ellos con peliculas, peliculas
cinematograficas y / o programas de
television en el dmbito de la accidn, la
animacién y la aventura; peliculas
descargables; cintas y discos de audio vy
video digitales  pregrabados, discos
compactos (CD), discos Opticos de
almacenamiento de datos (DVD), todos con
musica; archivos de musica descargables;
discos [grabaciones de audio]; estuches para
tabletas; imanes decorativos; software de
aplicacion consistente de cromos digitales,

figuras  digitales, emoji, calcomanias
digitales; memorias USB en blanco;
cargadores para teléfonos celulares,

tabletas, computadoras portatiles (laptops)
y dispositivos portatiles habilitados para
USB; estaciones de acoplamiento para
computadoras; estuches para teléfonos;
alfombrillas de ratdn; discos duros externos;
cascos auriculares; audifonos; auriculares;
altavoces inaldambricos; estaciones de carga
para controladores de video; anteojos de
sol; teclados.

Clase 41: Servicios de entretenimiento, a
saber: provision de juegos de computador
en linea; entretenimiento en linea en forma

Titular: llop
Articulos 19 y 20 letras f) y h) Ley N° 19.039

ALO

Clase 9: aparatos e instrumentos
cientificos, nauticos, geodésicos,
fotograficos, cinematograficos, o&pticos,
de pesaje, de medicion, de sefializacidn,
de control (inspeccién), de salvamento y
de ensefianza; aparatos e instrumentos de
conduccidn, distribucion, transformacion,
acumulacién, regulacion o control de la
electricidad; aparatos de grabacion,
transmisién o reproduccion de sonido o
imagenes; soportes de registro
magnéticos, discos acusticos; discos
compactos, DVD y otros soportes de
grabacién digitales; mecanismos para
aparatos de previo pago; cajas
registradoras, maquinas de calcular,
equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores,
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de torneos de juegos de computador;
realizacion de concursos en linea;
organizacién y realizaciéon de concursos a
través de Internet en el campo de los
videojuegos; organizacién de eventos
deportivos, competencias y torneos
deportivos en el campo de los videojuegos;
organizacién de torneos y exposiciones para
concursos de videojuegos computacionales
con fines de entretenimiento; provisién de
juegos computacionales interactivos en
linea para multiples jugadores a través de
Internet y redes de comunicacion
electrénica; organizacion y realizacion de
exposiciones y eventos especiales entre
jugadores de juegos de computador y grupos
de interés con fines de entretenimiento;
torneos de videojuegos y exposiciones
profesionales que ofrecen exhibiciones
compuestas de presentaciones interactivas,
actividades participativas y concursos
centrados en videojuegos presentados en
vivo en recintos interiores y exteriores y
grabados con el propésito de distribuirlos a
través de los medios de comunicacion de
radio, television e Internet; provision de
noticias en linea, publicaciones electrdnicas
en linea no descargables, publicaciones
electronicas no descargables (blogs),
transmisidn por Internet (webcast), archivos
de audio portatiles (podcasts), informacién,
comentarios e informacién en forma de las
estrategias de juegos, todos relacionados
con juegos, juegos electrénicos, juegos
computacionales y videojuegos y torneos de
juegos de computador; provision de
peliculas y peliculas cinematograficas no
descargables a través de servicios de video a
la carta; provision de musica no descargable
y servicios de musica bajo demanda”.

Clase 42: Software como servicio (SAAS) de
juegos de computadora; alojamiento de
servicios web en linea para que terceros
compartan contenidos de video en linea.

La fama y notoriedad que tenga un actor en el mercado, no puede obviar la existencia

de un registro previo, validamente emitido y vigente.

La sentencia del INAPI, de fecha veintiuno de febrero del afio dos mil diecinueve,

ratifica la observaciéon de fondo fundada en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley del

ramo, rechazando parcialmente la marca pedida para los productos de la clase 9,
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requeridos, ello por presentar semejanzas graficas y fonéticas con la marca previamente
registrada “ALO”, que distingue productos de la misma clase.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de mayo
del afio dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, estableciendo al efecto que
la potencial fama, notoriedad o presencia en el mercado que pueda tener el solicitante, no
puede obviar un registro previo, validamente emitido y vigente, que posee semejanzas
graficas e identidad fonética, con la marca que busca inscribir, toda vez que en esta caso, la
letra “H”, que se adiciona a la marca pedida es una consonante muda, que nada adiciona a
la presencia fonética. De este modo, las marcas “HALO” y “ALO” fonéticamente son
idénticas y no pueden coexistir, aunque la pedida goce de fama y notoriedad.

PFP — MAF MAQ-PFR-JGL.
ROL TDPI N° 687-2019.



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 3 — Septiembre 2019 |10

INDOMITA

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1286624
Solicitante: Joo young kim
Marca mixta:

N ESTO Jur

INDOMITA

Clase 12: Chaquetas, abrigos, pantalones y chalecos de caballero y de sefiora; Pantalones;
Pantalones de vestir; Prendas de vestir*; Prendas inferiores [ropa]; Ropa de confeccidn;
Sombreros; Trajes*; Uniformes; Vestidos; Vestimenta*; Vestuario*; Zapatos

Marcas que corresponden al femenino de una previamente registrada (masculino), no

son registrables.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha cuatro de octubre de del afio dos mil
dieciocho, se fundé en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letra f) y h) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las semejanzas graficas y fonéticas que
presenta el signo requerido con el previamente registrado “INDOMITO”, que distingue
“calzado; calzado de deporte; disfraces (trajes); gorros; guantes (prendas de vestir), prendas
de vestir; ropa interior; sombreros; vestuario”, clase 25.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha dos de enero del afio dos mil
diecinueve, el TDPI confirmé lo resuelto por el 6rgano administrativo de primera instancia,
estableciendo que los signos refieren a un mismo sustantivo, modificando sélo su género,
esto es, masculino por femenino, no siendo ello suficiente para conformar un signo con
distintividad extrinseca suficiente.

PFP-MAF ROL TDPI N° 1966-2018.
JCG-AAP-JRN
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SABOR DE LA PATAGONIA RESTAURANT

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1286336
Solicitante: Agencias Universales S.A.
Marca mixta:

. <

a &
MPAE
SABOR DE LA PATAGONIA

RESTAURANT
Clase 43: Cafés-restaurantes; Facilitacion de alimentos y bebidas; Heladerias;
Preparacion de alimentos; Preparacién de alimentos y bebidas; Pubs; Restaurantes de
comida rdpida; Sandwicheria; Servicios de anticucheras; Servicios de bar; Servicios de
braserias; Servicios de cafeteria; Servicios de cafeterias; servicios de fuente de soda
[restaurant]; Servicios de pollerias; Servicios de restaurante; Servicios de restaurantes;
Servicios de restaurantes moviles; Servicios de snack-bar; Servicios de tabernas;

El plural o singular de una denominacion previamente inscrita no es registrable, si no

acompania otros elementos distintivos.

La resoluciéon de rechazo de INAPI, de fecha diecisiete de octubre del afio dos mil
dieciocho, se fundé en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letra f) y h) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por el registro previo de la marca

,-e)uter c'o Cliaco
Saloores de 2 fotogouia

salén de té, hotel, motel, campos y campamentos de vacaciones, procuraciéon de comida,

, que distingue “Bar, restoran, fuente de soda, cafeteria,

III

bebidas y alojamiento en general”, clase 43.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veintidds de enero del afio dos
mil diecinueve, el TDPI confirmd lo resuelto por el drgano administrativo de primera
instancia, estableciendo que ambos signos comparten el concepto denominativo “SABOR/
SABORES DE LA PATAGONIA”, sin que se adicione en la requerida ningun otro concepto
complementario distintivo, por cuanto RESTAURANT es genérico en la cobertura que se
pretende distinguir.

De este modo queda establecido que el plural de una denominacion registrada en
singular, presenta efectivamente semejanzas determinantes con la marca inscrita.

PFP-MAF ROL TDPI N° 2094-2018.
JCG-CIM-AAP
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MAURIZIO GARIBALDI

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

| 12

Marca solicitada

Rechazo oficio

Solicitud N° 1287570
Solicitante: Maurizio Garibaldi

] = B T
o .l"f-l'.-"::'h- im it :
- =
E i . .
i
" e
At

Clase 33: Bebidas alcohdlicas.

Registro N° 791.060
Marca denominativa:

GARIBALDI

Clase 33: Vinos, licores, champagne

Criterio de los nombres, no es lo mismo referirse a “Garibaldi” que a una persona en

concreto: “Maurizio Garibaldi”.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha veintiséis de septiembre 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, por las semejanzas graficas y fonéticas que

presenta el signo requerido con el previamente registrado “GARIBALDI”, que distingue

“vinos, licores, champagne”, clase 33.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha uno de marzo del ano dos mil

diecinueve, el TDPI revocé lo resuelto por el érgano administrativo de primera instancia,

estableciendo que no es lo mismo hablar unicamente del apellido como “Pérez” que una

persona en concreto como “José Pérez”, puesto que esa alteracién, necesariamente, da

cuenta de personas distintas.

PFP-MAF

ROL TDPI'N°® 2113-2018.
MAQ-CIM-AAP
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AntUV

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

| 13

Marca solicitada

Marca fundante del rechazo de oficio

Solicitud N° 1.303.171

Solicitante: JOSE IGNACIO RODRIGUEZ
VALENTINO

Marca mixta:

antUV

Clase 3: Cosméticos; Cosméticos vy

Titular: Claudio Andres Moreno Madrid
Registro N° 1.257.072
Marca mixta:

\\1{i///
@Aﬂ!ﬁé

Clase 3: Bloqueadores solares; Bloqueadores
solares a prueba de agua; Cosméticos y
preparaciones cosméticas.

preparaciones  cosméticas;  Jabones
cosmeéticos; Productos cosméticos para el
cuidado de la piel; Productos cosméticos
para niflos; Champus; Champus para

bebés; Champus para el cabello;
Champus; Acondicionador para el
cabello; Acondicionadores para el

cabello; Acondicionadores para el cabello
de bebés; Champus y acondicionadores
para el cabello.

Marcas con semejanzas graficas y fonéticas no pueden coexistir para coberturas

iguales o relacionadas.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de marzo del afio dos mil
diecinueve, 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 presentaba
semejanzas graficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita “ANTU” en clase 3, e
inducia en confusidn, 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 veintitrés de noviembre del afio
dos mil diecinueve, el TDPI confirmé lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez
gue, en su opinién, el signo mixto presentado a registro, presentaba semejanzas graficas y
fonéticas relevantes, tanto en su aspecto denominativo como figurativo respecto de la
marca previamente inscrita. En efecto, senalé el fallo, la incorporaciéon en la marca
requerida de la letra “V” final, es incapaz de imprimir algin grado de diferenciacién
importante, toda vez que el signo conserva la palabra “ANTU” que puede ser traducida del
mapudungun al castellano como “sol”, lo que sumado a la coincidencia en cuanto a la
naturaleza de los productos protegidos por la marca registrada y los solicitados, impedirian
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su otorgamiento sin riesgo de confusidn, error o engaiio respecto del origen empresarial de
los productos.

A mayor abundamiento, el TDPI sefalé que la circunstancia de tratarse de signos
mixtos, lejos de contribuir a la diferenciacidn de las marcas en cotejo, las acercaba aun mas,
puesto que ambas presentan como elementos graficos la imagen de un medio sol.

FOB — MAF ROL TDPI N°1066-2019
JCG- AAP-PFR
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II. Demanda de oposicion

LIFE

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

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion y
fundamento del rechazo de oficio
Solicitud N° 1.282.333 Titular: AGENT PIGGY CHILE SPA
Solicitante: BANCO SANTANDER - CHILE Registro N° 1.253.956
Marca mixta: Marca mixta:

Clase 36: Operaciones financieras; Clase 36: Asesoramiento financiero;
operaciones monetarias; servicios de consultoria financiera; facilitacion de
agencias inmobiliarias; servicios de informacion financiera; informacion
tarjetas de crédito y débito. financiera;  servicios de analisis e
investigacién  financiera; servicios de
asesoramiento en planificacién financiera e
inversidn; servicios de asesoramiento vy
consultoria financiera.

Adicionalmente se formularon observaciones de fondo en base a las siguientes marcas:

w\FE . . o
1.- , registro No. 925.281, que distingue servicios de asuntos financieros y
monetarios; servicios de corretajes de valores y de valores electrénicos con descuento y
servicios en linea de corretaje de valores electrdnicos con descuento; servicios de
inversién, servicios de préstamos con garantia, entre otros, de la clase 36, inscrita a
nombre de LOS TRAPENSES S.P.A.

2.- CORPORATE LIFE, registro No. 1.101.893, que distingue Servicios profesionales de
asesoria y asistencia para la direccion, gestion y administracién de toda clase de negocios
vinculados la educacidon y capacitacion de profesionales y técnicos. Servicios de
consultoria, investigacién y diagndstico en materias comerciales, agencia de empleo, de
la clase 35, inscrita a nombre de Seminarium Internacional S.A.

3.- M LIFE, registro No. 980.712, que distingue publicidad; gestién de negocios
comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina; servicios de fidelizacion de
clientes, en particular programas de fidelizacion de clientes que comprenden cupones de
fidelizacién y puntos de fidelidad a los clientes frecuentes otorgando beneficios en los
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casinos como premio, de la clase 35, inscrita a nombre de MGM RESORTS
INTERNATIONAL.

Marcas que comparten un elemento no pueden coexistir para clases iguales o

relacionadas si no presentan elementos denominativos distintivos.

La sentencia de primera instancia de INAPI, de fecha treinta de enero del afio dos
mil diecinueve, acogid la oposicion y rechazé de oficio la marca para su registro en base a
las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley de
Propiedad Industrial, dado que -para el resolutor- la coexistencia de los signos podria llevar
a riesgo de confusién, provocado por la falta de claridad a la que podrdn ser inducidos los
consumidores al momento de elegir un servicio de otro, llevdndolos a pensar que son las
mismas marcas o que poseen un mismo origen empresarial. Adicionalmente, se sefialé que,
al efectuar la comparacion grafica y fonética entre el signo solicitado y las marcas citadas
por el oponente y las fundantes del rechazo de oficio, se aprecié que comparten el elemento
principal “LIFE” sin que los elementos figurativos adicionados.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con diez de junio del afio dos mil
diecinueve, el TDPI confirmé lo resuelto, toda vez que estimd que el signo solicitado, incluia
desde un punto de vista denominativo, integramente el término LIFE, presente tanto en la
marca fundante de la oposicién como en los signos citados como fundamento de los
rechazos de oficio, sin que incorpore ningun tipo de complemento que le permita
diferenciarse adecuadamente desde el punto de vista denominativo, lo que sumado a la
relacion de los servicios pedidos y aquellos protegidos por las marcas previamente inscritas,
impedias el otorgamiento de la solicitud sin que existiera riesgo de confusién, error o
engafio respecto del origen empresarial de los servicios.

Asimismo, el Tribunal de segunda instancia sefalé que, en relacién al argumento
esgrimido por el apelante en cuanto a la coexistencia de diversos registros inscritos en la
cobertura pedida, a nombre de distintos titulares que contenian el elemento LIFE, dicho
argumento no fue determinante puesto que, en los casos esgrimidos, ademas, del término
aludido, se incorporaban elementos denominativos complementarios, lo que no ocurria en
la especie.

Finalmente, el Tribunal indicé que en nada alteraria lo concluido la circunstancia de
tratarse de un signo mixto puesto que los usuarios necesariamente debias recurrir a la parte
denominativa de la marca para hacer recomendaciéon de las mismas, asi como al hacer
publicidad por medio de la radio.

FOB — MAF ROL TDPI N°556-2019
MAQ-PFR-JRN
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SUBMARINO AMARILLO- FUENTE DE SODA

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

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.269.120 Titular: SUBAFILMS LIMITED.
Solicitante: GRUPO CHILESA SOCIEDAD Registro N° 1.092.221
DE INVERSIONES LIMITADA Marca mixta:
Marca denominativa: of
5\ - _Jn(,\_:‘r¥

SUBMARINO AMARILLO- FUENTE DE z.:l k lﬁWP
SODA . : ,C:g_,D
Moy Sedmering

Clase 41: Servicios de entretenimiento y
educacion; entretencion musical;
entretencion interactiva; entretencién y
educacion mediante televisiéon y radio; de
produccién, presentacién, distribucion,
exhibicion y alquiler de cintas
cinematograficas, peliculas, grabaciones
sonoras, grabaciones de video vy
entretenimiento multimedia; de operacion y
alquiler de aparatos de esparcimiento,
aparatos de realidad virtual,
entretenimientos moéviles, cerros de parques
de entretencion y simuladores de
movimiento para fines de entretencién;
servicios de locales de diversién; entre otros.

Clase 43: Cafés-restaurantes; Heladerias;
Preparacion de alimentos y bebidas;
Reserva de restaurantes; Restaurantes de
autoservicio; Restaurantes de comida
rapida; Sandwicheria; Servicios de
cafeteria; servicios de cafeterias; servicios
de catering; Servicios de restaurante;
servicios de restaurantes; servicios de
restaurantes de autoservicio; Servicios de
snack-bar.

Marcas que se inspiran en un signo famosa y notorio al grado de confundirse no
pueden ser aceptadas a registro, constituyendo bajo determinado parametros un

atentado a los principio de ética mercantil.

La resolucién de INAPI, de fecha catorce de diciembre del aflo dos mil dieciocho,
rechazé la oposicidn deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las
letras f), h) inciso 1° y k) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y concedié la marca
para su registro dado que, para el resolutor, en la especie se estaria ante signos que
distinguen coberturas diferentes y no relacionadas, por lo que conforme al principio de
especialidad de las marcas establecido en el articulo 23 de la Ley del ramo, no seria
necesario analizar los signos a fin de determinar si la marca solicitada presenta identidad o
semejanza determinante con la marca previa, de forma de poder confundirse con ella, ya
gue en virtud del mencionado principio, la coexistencia de las marcas sera posible sin que
se produzca error o confusion entre los consumidores.
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Respecto a la letra k) del articulo 20 de la citada Ley No. 19.039, referida a la
proteccion eficaz contra los actos de competencia desleal, INAPI también decidié rechazar
dicha causal, toda vez que sefialé que la parte demandante no acompafid documentos
suficientes o algun antecedente plausible tendiente a acreditar los presupuestos
contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con cuatro de abril del afo dos mil
diecinueve, el TDPI revocé lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimé
gue se encontraba acreditado que el elemento denominativo “SUBMARINO AMARILLO”
parte principal del signo solicitado “SUBMARINO AMARILLO-FUENTE DE SODA”, es la
traduccién al espafiol de la famosa marca “YELOW SUBMARINE”, concepto hecho famoso a
nivel mundial, desde la década de los afos sesenta por el grupo inglés “THE BEATLES”, tanto
como cancién, dlbum y pelicula en el afio 1968, plenamente difundida a nivel mundial,
incluido Chile. Por lo que el solicitante al incorporar dicho concepto, no haria mas que
aprovecharse de una marca posicionada que no le pertenece.

Cabe precisar que el Tribunal sefialéd en su sentencia, que, analizada la prueba
acompafada en autos, la oponente es una empresa relacionada con “APPLE CORPS
LIMITED”, sociedad creada por los cuatro miembros fundadores del famoso grupo “THE
BEATLES”, todo lo cual induce a error o engafio en el publico consumidor y devela por parte
del solicitante un acto contrario a la competencia mercantil.

FOB — MAF ROL TDPI N°265-2019
CIM-JCG-AAP
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BIZON

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

Marca solicitada Marca fundante de la demanda de oposicion
Solicitud N° 1267871 Oponente: RED BULL GMBH
Solicitante: PATRICIO ALEJANDRO Articulos 19 y 20 letras f) y h), Ley N° 19.039

PINTO SALINAS

BIZON BULL

Clase 32: Bebidas no alcohdlicas, incluyendo
Clase 32: Bebidas energéticas. bebidas refrescantes, bebidas fortificantes,
bebidas de suero y bebidas isoténicas (hiper e
hipotdnicas para ser consumidas y/o segun los
requerimientos de atletas); bebidas de malta
no alcohdlicas, en particular cerveza, cerveza
de trigo, licor de malta, cerveza amarga y
fuerte, cerveza espesa y amarga, cerveza
negra y fuerte y cerveza dorada; aguas
minerales y gaseosas, bebidas de fruta y jugos
de fruta; siropes, esencias y otras
preparaciones para hacer bebidas asi como las
tabletas y polvos efervescentes (sorbete) para
bebidas y cocteles no alcohdlicos

Analisis grafico y fonético en relacidon a identidades conceptuales.

La sentencia del INAPI, de fecha diecinueve de octubre del afio dos mil dieciocho,
rechaza la demanda de oposicion, fundada en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley del
ramo, por tratarse de signos que logran diferenciarse facilmente el uno del otro, sin existir
riesgo de confusién, error o engafio en el publico consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintisiete de
febrero de dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, agregando que no
comparte las alegaciones del apelante en orden a existir identidad conceptual entre los
sighos “BIZON” y “BULL”, puesto que lo central en la comparacién es que los vocablos
resultan ser grafica y fonéticamente diferentes.

PFP — MAF ROL TDPI N° 2153-2018.
JCGL-MAQ-AAP.
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ETIQUETA

Demanda de oposicidn: articulos 19 y 20, letras k), g) inciso 1°, f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada

Marca fundante de la demanda de oposicion

Solicitud N° 1.259.121
Solicitante: IFA IMPORT EXPORT S.A.
Marca:

Clase 32: Prendas de vestir, calzado,
articulos de sombrereria.;

Oponente: NIKE INNOVATE C.V.
Articulos 19 y 20 letras k), g) inciso 1°, f) y h) Ley
N° 19.039

Registro 876.499

Clase 25.zapatos y zapatillas para el atletismo;
ropa para atletismo; ropa de vestir, calzados,
sombrereria.

Registro 842.773

Clase 25
Entre otros.

Similitud de los signos en conflicto y
considerando la fama y notoriedad de la marca
del oponente la presente solicitud implica un
atentado a la competencia leal y a la ética
mercantil toda vez que no es posible que el
solicitante de autos no conociese la existencia
de la marca oponente.

Comparacion de etiquetas, cuando una es famosa y notoria.

La sentencia del INAPI, de fecha siete de septiembre del afio dos mil dieciocho,

rechaza la demanda de oposicion, fundada en la letra h) del articulo 20 de la Ley del ramo,

sefialando que la especial configuracién de los signos en litigio, logra dar lugar a signos

independientes, que pueden ser facilmente distinguible por el publico consumidor, por lo

mismo rechaza también la letra f) del articulo 20 del mismo cuerpo legal.



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 3 - Septiembre 2019 |21

Asimismo, rechaza la oposicion fundada en la letra g) inciso 1° de la Ley 19.039,
relativa a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que, si bien se aportaron pruebas,
los signos son distintos; y, por ultimo, rechaza también la letra k) del articulo 20 de la ley,
toda vez que los antecedentes no resultan suficientes para configurar la causal.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha seis de marzo de
dos mil diecinueve, revocé el fallo de primer grado, estableciendo que comparados los
signos se puede apreciar que el presentado a registro a pesar de ser definido como la
imagen de un bumerang, a la vez es la union de los dos tickets, los que aun usados tal cual
se presentan en la etiqueta, desde un angulo determinado se vera idéntico al signo
caracteristico de NIKE. Por lo anterior, acoge la demanda de oposicién.

PFP — MAF ROL TDPI N° 2214-2018
JGL-MAQ-AAP
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AUTO STOCK

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

Marca solicitada Fundamento de la demanda de oposicion
Solicitud N° 1.213.802 Oponente: Automotores Gildemeister SpA
Solicitante: Auto-Stock Limitada
Marca mixta:

El oponente, para fundamentar su
oposicion, sefialé que la marca pedida seria
indicativa de los servicios solicitados para
la clase 35 y carente de distintividad.
Adicionalmente, el demandante indicé que
existe un fallo anterior de la misma marca
en clase 35 y que, en su oportunidad, fue
considerada como indicativa de los
servicios solicitados.

Clase 35: Servicios venta al por mayor,
menor y detalle a nivel nacional de
productos de las clases | a 34, servicios de
venta de productos de las clases | a 34
mediante y a través de internet y paginas
web, servicios de venta de productos de
clases | a 34 mediante catdlogos, servicios
de agenda de importaciones, gestion de
negocios comerciales, y publicidad a través
de una red informatica.

Marcas indiciarias de las caracteristicas, cualidades u otros antecedentes esenciales
del producto o servicio que se pretende distinguir no son susceptibles de proteccion

marcaria. CS acoge argumento de cosa juzgada deducido por la demandante.

La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de marzo del afo dos mil diecisiete,
rechazé la oposicion y concedid la expresion solicitada por cuanto estimd que la marca
pedida no resultaba ser de uso comun, genérica, indicativa o descriptiva, para la cobertura
gue pretendia distinguir, pues poseia suficiente distintividad, no existiendo antecedentes
gue se estimen suficientes para considerar que la expresién en comento, se encuentra en
alguno de los supuestos contemplados en la causal legal invocada.

Adicionalmente, el resolutor de primer grado estimo que el ambito de proteccion de
la marca solicitada era diferente y no se encontraba relacionado con los campos operativos
del signo del oponente, por lo que teniendo en cuenta el principio de especialidad de las
marcas, se podria presumir que era perfectamente posible una coexistencia pacifica en el
mercado.

Con fecha doce de enero del afio dos mil dieciocho, el TDPI confirmé la sentencia de
primera instancia indicd que compartia lo resuelto por el sentenciador de primer grado,
toda vez que el signo presentado a registro era una construccién cuya denotacion no da
cuenta de los servicios que busca distinguir, sino que solamente da una idea o evoca algunas
potenciales caracteristicas de los mismos.
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A mayor abundamiento, el Tribunal estimd, respecto del antecedente
jurisprudencial citado por el apelante (}), donde este Tribunal considerd que la marca
presentada a registro era “indicativa”, alegando Cosa Juzgada al respecto: “Que no es una
argumentacion que se pueda atender, porque el significado de las palabras y el contenido
que le da la sociedad es variable en si mismo”. En el mismo sentido y en derecho marcario
sefiald, ese efecto también se produce de manera incluso mas profunda, por ejemplo,
cuando la adopcidn de un rétulo en principio genérico, se vuelve distintivo por medio del
uso.

El fallo consideré que, desde el punto de vista formal, frente al argumento del
apelante de existir una sentencia previa que declara la genericidad de la marca, debe
hacerse presente que también existe el fallo dictado en autos TDPI N° 327-2016, para la
marca “AUTOSTOCK”, Solicitud N° 1.161.162, para distinguir establecimiento comercial,
para compra y venta de determinados productos, en las regiones IV, V, VI, VIl y XIll, que
considerd que la marca era evocativa, por lo que, en definitiva se trata de un caso en que
existen antecedentes jurisprudenciales contrapuestos.

Finalmente, respecto de la excepcién de Cosa Juzgada que fue alegada, el resolutor
de segunda instancia sefialé que no se planted oportunamente antes de la vista de la causa
por escrito, conforme al articulo 310 del Cédigo de Procedimiento Civil, y, revisados los
antecedentes, también se constatd que la cobertura en el caso previo no es idéntica a la
gue actualmente se pretende.

El oponente presenté un recurso de casacion ante la Excelentisima Corte Suprema,
el que fue acogido con fecha dos de enero del aio dos mil diecinueve. En efecto, la Corte
sefiald que ya se habia ventilado entre las mismas partes, con idéntica cosa pedida y causa
de pedir, un litigio en el que se desestimd la solicitud de registro formulada por el solicitante
respecto del signo AUTO STOCK, para la misma clase 35, por estimarse que tal marca era
indicativa para los servicios solicitados, infringiéndose con ello lo preceptuado en el articulo
20 letra e) de la Ley N° 19.039, en cuanto dicha norma prohibe el registro de las marcas que
sean indiciativas de las caracteristicas, cualidades u otros antecedentes esenciales del
producto o servicio que se pretende distinguir.

Asi las cosas, para el Tribunal de casacion, se configuraria en la especie la excepcion
de cosa juzgada alegada por el oponente tanto en su escrito de oposicion como el arbitrio
de apelacidn y en la casacidon en el fondo en revisidén, no obstando a ello lo argumentado
por los sentenciadores del grado en cuanto a que: "el significado de las palabras y el
contenido que le da la sociedad es variable en si mismo, en el mismo sentido y en derecho
marcario, ese efecto también se produce de manera incluso mds profunda, por ejemplo,
cuando la adopcion de un rétulo en principio genérico, se vuelve distintivo por medio del
uso", toda vez que si bien el significado de las palabras puede sufrir variaciones con el
transcurso del tiempo, tratdndose de las expresiones incorporadas en el signo cuyo registro
se solicita, su definicién y traduccién se ha mantenido inalterable desde el afo 2006 -fecha
de la sentencia dictada en lo tocante a la solicitud de registro N° 518.031- hasta la fecha,

! Solicitud No. 518.031, relativa a la marca AUTO-STOCK, para distinguir servicios de clase 35 la cual fue
aceptada para su registro en primera instancia con fecha 23 de agosto de 2002. Posteriormente, el opositor,
Automotores Gildemeister, apelé ante el Honorable Tribunal de Propiedad industrial, quién, mediante fallo
de fecha 29 de marzo de 2006, revoco la sentencia de primera instancia y nego el registro de la marca por
considerarla indicativa de los servicios solicitados.
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por lo que si en dicha oportunidad se estimé que la marca "AUTO STOCK" era indicativa de
los servicios solicitados, mal podria resolverse en un sentido contrario, maxime si en la
especie no se rindié probanza alguna para establecer la supuesta distintividad alegada por
el solicitante.

Dado lo anterior, la Corte estimo que para el caso de autos se configura en la especie
la infraccion del articulo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, en cuanto se accedio al registro de
una marca pese que el signo solicitado es indicativo del género y de la naturaleza de los
servicios ofrecidos y, por ende, el mismo no es susceptible del amparo marcario, razén por
la que el arbitrio en estudio sera acogido.

FOB-MAF ROL TDPI N° 930-2017 EXCMA. CORTE SUPREMA
PFR-JCG-MAQ ROL N° 2.651-2018
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CHOCOLO

Demanda de oposicidn: articulos 19 y 20, letras f), g) inciso 3°, h) inciso 1° y k), Ley N°

19.039.
Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.254.164 Titular: PRODUCTORA MULTIMEDIAL
Solicitante: COMERCIAL K2 LIMITADA ATIEMPO LIMITADA.
Marca denominativa: Registros N° 997.974, 1.180.516 y 1.180.514
Marca mixta:

CHOCOLO

Clase 31: Alimentos para animales. S“EH Lﬁ@ﬁ’:“o
Dl s = B =
€hocolo
R p N

Clase 16: Impresos graficos, libros, agendas,

material de ensefianza, publicaciones,

diarios, revistas, cuadernos, tarjetas, folletos,
papel, cartén y articulos de estas materias no
comprendidos en otras clases; entre otros.

Clase 28: Juegos y juguetes; articulos de

gimnasia y deporte no comprendidos en

otras clases; adornos para &rboles de
navidad.

Clase 38: Servicios de acceso a una red

informatica mundial (Internet); alquiler de

aparatos de telecomunicacién; alquiler de
aparatos para la transmisién de mensajes;

servicio de comunicaciones y

telecomunicaciones en general, entre otros.

Marcas que comparten un elemento distintivo no pueden coexistir para clases

relacionadas, sobre todo si se trata de una marca famosa y notoria.

La resolucion de INAPI, de fecha treinta de noviembre del afio dos mil dieciocho,
acogid la oposicidn y rechazé la marca para su registro en base a las causales de
irregistrabilidad contenidas en las letras f), g) inciso 3°, h) inciso 1° y k) del articulo 20 de la
Ley de Propiedad Industrial, dado que, para el resolutor, aun cuando la cobertura solicitada
era diferente de aquella que comprendia la marca inscrita, dada la fama y notoriedad de las
marcas “EL PERRO CHOCOLO” y “MI PERRO CHOCOLO” en nuestro pais, con presencia
preponderante en el mercado televisivo desde hace largo tiempo a la fecha, y por ende
conocidas por la generalidad del publico en Chile por tratarse de un personaje de dibujos
animados creado en el afio 2008 con la forma de un perro que nacié como una produccién
audiovisual, y considerando que la marca solicitada presenta semejanzas determinantes
con la marca inscrita por el actor, pues coinciden en la expresion central CHOCOLO, unico
elemento de la marca pedida sin que la supresion a éste ultimo del segmento EL PERRO o
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MI PERRO, segun sea el caso, que uUnicamente informa de la especie recreada por el
personaje, permita distinguir la marca pedida de los signos inscritos en Chile por el actor.

Respecto a la mala fe citada por el oponente, INAPI decidié acoger dicha causal toda
vez que de acuerdo a la documentacidn aportada en autos, para el érgano administrativo
resultd evidente que en la especie no se estaba frente a una simple coincidencia de marca,
sino derechamente ante una imitacion por el demandado de una sefia ajena posicionada
en Chile y en otros paises latinoamericanos, por su presencia tanto en los medios de
comunicacion tradicionales (publicidad radial, televisa y prensa escrita), sino que también
a través de la red social Youtube y eventos masivos.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con seis de marzo del afio dos mil
diecinueve, el TDPI confirmé parcialmente lo resuelto por el resolutor de primer grado (?),
toda vez que estimd que la proteccidn especifica que se requiere para “alimentos para
animales”, de clase 31, acerca la cobertura a la que poseen los signos previamente
registrados, asociados a juguetes (que pueden ser para mascotas) de clase 28. En el mismo
sentido, el Tribunal estimé que la extensién de la proteccion registrada para
telecomunicaciones y la finalidad de entretener y educar, se asocian también al perro
conocido como Chocolo, lo que es otro elemento de asociacidn. Por lo anterior, se
compartié la visién del sentenciador de primer grado en cuanto a que las coberturas
estarian relacionadas.

Adicionalmente, el Tribunal sefialé que lo anterior, unido a la identidad del elemento
sustantivo de los rétulos “MI PERRO CHOCOLO” versus “CHOCOLO”, permitirian sostener el
adecuado razonamiento del juzgador de primer grado al entender que la coexistencia de
los rétulos serd motivo de confusion, error o engano en el publico.

Finalmente, el resolutor senald respecto de la letra k) del articulo 20 de la ley del
ramo y considerando la presuncién de buena fe que manda presidir el articulo 707 del
Cédigo Civil, no se vislumbré antecedente que permita su aplicacién, por lo que a este
respecto se revoco la sentencia en alzada.

FOB — MAF ROL TDPI N°67-2019
JCG-MAQ-CIM

2 EI TDPI confirmd lo resuelto en primera instancia y revocé solamente la letra k) del articulo 20 de la Ley del
ramo, dado que en atencidn a la presuncidn de buena fe que manda presidir el articulo 707 del Cédigo Civil,
no se vio antecedente que permitiera su aplicacidn.
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Demanda de Oposicion: articulo 20, letras f), h) inciso 1° y k) Ley N° 19.039.

Marca solicitada

Marca fundante de la
demanda de oposicion

Marca fundante del
rechazo de oficio

Solicitud N° 1225121
Marca mixta: GLORIA FOODS

Clase 32. cervezas, aguas
minerales y gaseosas, Yy
bebidas no  alcohdlicas,

bebidas de frutas y zumos de
frutas; siropes y
preparaciones para elaborar
bebidas.

Registro N° 94 1.238

Marca denominativa: GLORIA
clase 29. distingue grasas
empleadas en los alimentos,
menos productos de leche,.
Solicitud 1225121

Registro N° 941.239
Marca denominativa: GLORIA
clase 5. que distingue entre

otros productos, alimentos
especiales para nifios vy
enfermos,.

Sefala que el oponente cred y
registr6 con anterioridad la
marca GLORIA, ha modificado

insustancialmente para |Ia
obtencién de la marca
GLORIA FOODS.

Agrega que las marcas son

peligrosamente similares
tanto grafica como
fonéticamente, ya que

reproduce de manera integra
a la marca oponente, sin que
la adicién de la expresion
FOODS resulte suficiente para
diferenciarlas de manera
adecuada, sobre todo porque
aquel término corresponde a
una expresién ampliamente
utilizada en la clase 32, un
ejemplo de aquello son las

marcas registradas,
ACONCAGUA FOODS,
ANDESFOODS y IANSA

FOODS, entre otras, sumado
al hecho que coinciden en la
clase 32

Marca denominativa:
GLORIA
Renueva a Sol.
N°:352.230
Clase 33: Bebidas
alcoholicas (con

excepcion de cervezas),
de VINA ECHEVERRIA
LTDA.

Marcas que comparten su expresion principal no pueden coexistir para los mismos

productos o relacionados.
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La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, rechaza la
oposicion, teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas puesto que los
ambitos de proteccién de los signos en conflicto son diferentes, pudiendo tener una
coexistencia pacifica en el mercado. Ademas, el signo pedido no serd inductivo a error o
confusion, en relacién a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

Asimismo, el fallo sefialé que correspondia ratificar la observaciéon de fondo y
rechazar de oficio la marca solicitada para distinguir cerveza, clase 32, habida cuenta que
los signos en controversia presentaban una configuracidon facilmente confundible tanto
desde el punto de vista grafico como fonético, sin que la adicidn del término "FOODS" ni la
incorporacién de un elemento figurativo en el signo solicitado, permitieran distinguirla de
la marca oponente con un grado adecuado de independencia y fisonomia propia.
Circunstancias que sumado al hecho que es comun que en un establecimiento donde se
expenda, ofrezca y/o vendan cervezas, como lo es la cobertura solicitada, se expendan de
igual manera bebidas alcohdlicas de la clase 33, esto porque comparten los mismos canales
de distribucion y puntos de venta, siendo complementarios, lo que da pie para presumir de
manera fundada que no serd posible una sana convivencia de las marcas en el mercado.

La sentencia del TDPI de fecha veinticuatro de enero del afilo dos mil dieciocho
revoco parcialmente la sentencia en alzada, puesto que en cuanto a las similitudes graficas
y fonéticas alegadas, poco cabia debatir, puesto que los signos en andlisis compartian como
elemento principal el término “GLORIA” sin que la adiciéon de “FOODS” le imprimiera un
grado de distintividad relevante, lo que sumado a la relacién o al menos conexién de
cobertura que puede establecerse entre la leche y productos lacteos de la clase 29, que
ampara el registro N° 941.239 de la oponente, y las bebidas no alcohélicas, jugos de frutas
y bebidas de frutas, pedidas por el solicitante, que en muchas ocasiones se comercializan
conjuntamente y que resultan complementarios en muchos tipos de bebidas no alcohélicas
ampliamente conocidas como los batidos de fruta, entre otros, debe arribarse
necesariamente a la conclusidon que de concederse el signo pedido para este ambito de
proteccion se podran generar confusiones, errores o engafios en cuanto a la procedencia
empresarial de los respectivos articulos. No obstante, no se advertia riesgo de confusién,
error o engafo respecto del agua mineral y gaseosas.

El oponente y apelante interpone recurso de casacidn para ante la Excelentisima
Corte Suprema, la que por resolucion de fecha cinco de noviembre del ano dos mil
dieciocho, acoge dicho recurso, sélo respecto de la letra k), puesto que del mérito de los
antecedentes resulta evidente que no se estd ante una coincidencia de marca, sino ante
una imitacién por parte del demandado de una sefia ajena, conclusién que se arriba al
comparar sus denominaciones, cuasi idénticas, a lo que debe sumarse que el demandante
logré demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad,
lo que constituye un atentado a la competencia leal y ética mercantil.

GCG-MAF ROL TDPI N° 91652-2017 EXCMA. CORTE SUPREMA
PFR - VHR -JCGL ROL N° 4.270-2018
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HOLLISTER REEFSIDE BEACH

Rechazo de oficio: articulos 19 y 20, letras f), g) inciso 1° y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.229.268 Titular: SOUTH CONE, INC.
Solicitante: Abercrombie & Fitch Europe Registro N° 1.193.044
SAGL Marca denominativa:
Marca mixta:

Y REEF

Reefside Beach

Clase 3: Preparaciones para blanqueary cjase 3: Preparaciones cosméticas (no
otras sustancias para lavar la ropa; medicamentosas) para el cuidado de la piel,
preparaciones  para limpiar, pulir, o capello y las ufias; aceites esenciales;
desengrasar y raspar; jabones; productos jabones; colonias y perfumes; articulos de
de perfumeria, aceites esenciales, maquillaje; articulos parala higiene personal;
cosméticos, lociones capilares;  dentifricos; desodorantes; locién para la piel
dentifricos. con filtro solar; preparaciones bronceantes y
anti  bronceantes; preparaciones para
blanquear y otras sustancias para lavar la
ropa; preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar.

Marcas que incorporan elementos graficos, fonéticos y estructurales diferentes

pueden acceder a registro.

La resolucién de INAPI, de fecha seis de septiembre del afio dos mil dieciocho,
rechazé la oposicidn deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las
letras f), g), inciso 1° y h) inciso 1°, del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y aceptd
la marca para su registro dado que, para el resolutor, al efectuar la comparacion grafica 'y
fonética entre el signo solicitado y la marcas invocadas por el actor se aprecid que, si bien
es cierto compartian la voz REEF, también era cierto que los respectivos complementos eran
distintos incluidos por cierto los recursos figurativos presentes en la sefia mixta, con el
disefio de una gaviota que aparece destacada junto a la voz HOLLISTER. Los colores en uno
y otro caso, los cuales lograrian dotar a cada conjunto de una fisonomia e identidad propia.
Lo que permitié concluir que los signos poseian diferencias considerables que los hacian
facilmente distinguibles.
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Respecto a la fama y notoriedad de la expresion REEF invocada por el oponente,
INAPI seiald que si bien el actor acompaid pruebas tendientes a acreditar que su marca
REEF se encuentra registrada con anterioridad en el extranjero para distinguir productos de
la clase 03, sin embargo la prueba para acreditar la fama y notoriedad foranea de la marca
fundante de la demanda de oposiciéon fue considerada como insuficiente, ya que los
catdlogos exhiben productos que no son los de la clase 03, sino que vestuario, billeteras,
entre otros y en tanto, las facturas tampoco dan cuenta de la naturaleza del producto que
comercializan, por lo que no se reunieron los requisitos copulativos necesarios para estimar
configurada la causal de irregistrabilidad invocada.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con veintisiete de febrero del afio dos mil
diecinueve, el TDPI confirmd lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que
estimoé que entre “HOLLISTER REEFSIDE BEACH” versus “REEF”, se apreciaba que, si bien
“REEF” estaba previamente registrada, no se observaba su existencia como signo
independiente dentro del solicitado, en donde gramaticalmente esta expresion es
absorbida dentro de la estructura de “REEFSIDE”, considerada como palabra independiente,
por mds que tengan un significado equivalente. En el mismo sentido, el Tribunal de segunda
instancia considerd que la expresion “REEFSIDE” en lo figurativo, tenia un rol secundario,
donde el impacto visual estaba dado por “HOLLISTER”, de manera que los signos no se
parecen.

Ademas, el resolutor sefald que en nada alteraria lo razonado precedentemente, ya
qgue sin desconocer la fama y notoriedad que argumenta la oponente de autos, de ser
efectiva, de todas formas, se trataria de rdtulos diferentes.

FOB — MAF ROL TDPI N°2190-2018
JCG-MAQ-AAP
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TRANSOCEAN

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

Marca solicitada Marca fundante de la Marca fundante del
demanda de oposicion rechazo de oficio
Solicitud N° 1.269.311 Registro N° 1.123.784, Registro N° 1123784,
Marca mixta: TRANSOCEAN  898.443, 1.234.147, 1234147,1029529
1.029.529
TransOcean Marca denominativa: | Marca denominativa:
kel TRANSOCEANICA TRANSOCEANICA
Servicios clase 35y 39 Servicios clase 35y 39

Clase 20: contenedores para
transporte, no de metal.
Clase 35: Gestion de negocios
en el campo del transporte y
reparto; servicios de
intermediarios  comerciales
en el marco de la importacién
y exportaciéon de productos
de las clases 32 y 33.

Clase 39: Servicios de logistica
gue comprende el transporte,
almacenaje y distribucién de
productos de las clases 32 vy
33; informacién sobre
transporte; servicios de flete
y transporte de mercancias.

Marcas que poseen similitudes graficas, fonéticas y conceptuales no pueden coexistir

para servicios idénticos o relacionados.

La sentencia de INAPI, de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, acoge
la oposicion, puesto que estima que el signo pedido en su traduccién del inglés al espaiiol
posee casi el mismo significado que las marcas inscritas, TRANSOCEANICO, ademds, estd
enteramente comprendida en el registro previo, origindndose la denominada “inclusién
marcaria”, sin que la eliminacién a éste del sufijo CA, sea suficiente para erigir un signo
distinto del otro. Asimismo, en el caso de conceder la marca pedida se producira error o
engafio en los consumidores en relacidn a la procedencia empresarial de los productos y
servicios a distinguir.

De esta misma forma, se ratifica la observacién de fondo por los mismos argumentos
sefialados previamente.

La sentencia del TDPI de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciocho confirmd la
sentencia en alzada, al sostener que existe relacion entre los servicios de importacién y
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exportacion de todo tipo de productos, de clase 35, que ampara la marca registrada, con
los solicitados, los cuales estan vinculados a la gestién de negocios en el campo del
transporte y reparto, clase 35; en lo medular, éstos se encuentran vinculados en relacién a
los “servicios de importacion, exportacion, transporte y distribuciéon de productos, lo que
se extiende también a los contenedores, metdlicos o no, clase 20”, puesto que dichos
productos son caracteristicos del transporte, en especial el maritimo. Asimismo, indica que
existen semejanzas graficas y fonéticas entre las marcas “TRASNOCEAN” vy
“TRANSOCEANICA”, las que proceden de su estructura, existiendo, ademds, semejanzas
conceptuales, lo cual necesariamente inducird en confusién, error o engafio a los
consumidores.

GCG-MAF ROL TDPI N° 2137-2018
JCG-MAQ-CIM
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2 CERRITOS

Demanda de oposicidn y rechazo de oficio: 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° 1.253.198
Solicitante: Fy D Inversiones S.A.C.
Marca mixta:

N\
cerritos

Clase 30: Harinas y preparaciones a base de
cereales, pan, productos de pasteleria y
confiteria; helados; azlcar, miel, jarabe de

Oponente: AGRICOLA EL CERRITO S.A.
Registro No. 868.644
Marca denominativa:

EL CERRITOS

Clase 30: Preparaciones hechas con harinas

y cereales, pan, pasteleria y confiteria,
helados comestibles; miel, jarabe de

melaza; levadura, polvos de hornear. melaza; levaduras, polvos para esponjar;

sal, mostaza; vinagre, salsas
(condimentos), especias; hielo.

Los “conceptos” no son susceptibles de proteccion bajo el derecho marcario.

La sentencia de INAPI, de fecha trece de julio del afio dos mil dieciocho, acogio la
oposicion deducida, ratificé la observacién de fondo formulada y rechazé la marca solicitada
por cuanto estimd que los signos en controversia presentan determinantes semejanzas
graficas y fonéticas que impiden distinguirlos adecuadamente. En efecto, el resolutor de
primer grado sefiald que, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos
coinciden idénticamente en el elemento CERRITOS, sin que la sustitucidn del articulo EL por
el numero 2, ni tampoco el hecho de ser la marca pedida mixta, resulten suficientes para
dotar a la marca pedida de una identidad y fisonomia propia.

Adicionalmente, el érgano administrativo estimd que existiria una estrecha relacion
entre sus ambitos de proteccién, dado que se trata de productos de la misma naturaleza,
es decir alimenticios, que comparten los mismos puntos de venta y se encuentran dirigidos
al mismo tipo de consumidor, por lo que, a juicio de INAPI, se podria presumir
fundadamente que, de otorgarse la marca solicitada, no podran coexistir pacificamente los
signos en pugna en el mercado.

Con fecha diecinueve de octubre del afno dos mil dieciocho, el TDPI revocé la
sentencia de primera instancia y sefalé que: “Entre los rétulos “2 Cerritos” versus “El
Cerrito”, si bien se trabaja sobre un mismo concepto “cerrito”, es precisamente este hecho
evidente el que obliga a poner de manifiesto que el sistema marcario no esta destinado a
proteger conceptos, como pudiera ser “cerrito” de manera que se tratase de un idea que
no puede ser usada por nadie mas; si no que, lo que impide el registro de una marca cuando
existe otra previa, es la semejanza grafica y fonética y en este contexto, “2 Cerritos” es una
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identidad diversas con una grafia dominada por el nimero “2” inicial, que a la vez define
una identidad conceptual distinta al signo previamente registrado, todo lo cual, permite
establecer que el publico medio consumidor no se confundird con los rétulos, lo que
permitira su pacifica coexistencia mercantil”.

A mayor abundamiento, el Tribunal concluyé que la marca que se busca registrar
posee elementos figurativos que contribuirian a su diferenciacién y especialmente definir

su identidad conceptual.

El oponente presentd un recurso de casacion ante la Excelentisima Corte Suprema,
el que fue rechazado por manifiesta falta de fundamentos con fecha dieciocho de febrero
del afio dos mil diecinueve.

En efecto, el recurrente denuncié como infringido el articulo 20 letras f) y h) de la
Ley del ramo, a lo que la Corte sefialé que de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores
de segunda instancia, el asunto fue resuelto observando acertadamente los pardmetros que
el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el analisis se ha tomado en
consideracion que el signo oponente “EL CERRITO” es distinto al cufio pedido “2CERRITOS”,
por lo que al descartarse la existencia de una similitud grafica y fonética entre las marcas
en conflicto, no se vislumbra vulneraciéon a las causales de irregistrabilidad, ya que si bien
resulta indudable que el ambito de protecciéon es mas amplio en el caso de marcas que
reunen estas caracteristicas, en la especie, al desecharse la posibilidad de confusion, error
o engafio sobre la procedencia, cualidad o género de los productos a distinguir, se torna
improcedente otorgarle algun resguardo especial a los privilegios de fabrica invocados por
el oponente.

FOB-MAF ROL TDPI N° 1491-2019 EXCMA. CORTE SUPREMA
JCG-PFR-MAQ ROL N° 32.646-2019
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III. Demanda de nulidad
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LASTARRIA CAFE LCG

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

Marca fundante de la demanda de
oposicion

Solicitud N° 1.287.601
Marca mixta: LASTARRIA CAFE LCG

P
NYZ
7 32\

LASTARRIA

CAFE

W\ Ec6_ 7

Clase 43: Cafés-restaurantes; Restaurantes
de comida rdpida; Servicios de bebidas y
comidas  preparadas; Servicios de
restaurante;

registro N° 1.280.866
Marca mixta: LASTARRIA

W

‘LASTARRIA-

Clase 30: Café; café descafeinado; café
exprés; café instantaneo; café molido;
café sin tostar; café tostado, en polvo,
granulado o en bebidas; café y bebidas a
base de café preparados; café vy
sucedaneos del café y te; café y té;
corteza de chocolate con granos de café
molidos; esencias de café; esencias de
café para uso como sucedaneos del
café; extractos de café; extractos de
café para uso como sucedaneos de café;
frappes [café con hielo cubierto de
espumal; granos de café cubiertos de
azucar; granos de café molidos; mezclas
de café y achicoria; preparaciones
vegetalesutilizadas como sucedaneos
del café; tinto [bebida de café negro];
perico [café cortado]; bebidas de cacao
con leche; bebidas de café con leche;
cacao con leche; ; chocolate con leche;
café con leche; chocolate con leche
[bebida]; dulce de leche; infusiones que
no sean para uso médico; extractos de
cacao para consumo humano; mezclas
de cacao.

El andlisis de etiquetas superan al principio de especialidad marcaria, por lo que su

coexistencia sera motivo de confusidn, error o engafio para los usuarios.
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La sentencia de INAPI, de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, rechaza
oposicion, ya que, si bien en el caso de autos nos encontramos ante marcas que distinguen
productos y servicios no plenamente idénticos, por lo que para determinar si los mismos se
encuentran relacionados deberan considerarse los factores pertinentes relativos a la
comparacion de productos y servicios, que incluyen, la naturaleza y finalidad de los
productos, sus canales de distribucién, si entran en competencia entre si o si son
complementarios unos de otros. A este respecto, cabe destacar que es comun que en un
mercado en donde se ofrezcan, los servicios que pretende amparar la marca solicitada, se
puedan adquirir o comercializar de igual forma los productos amparados por la marca
previa, pudiendo ser dichos dmbitos de proteccidn sustitutos o incluso competencia uno
del otro. En el caso en analisis, este sentenciador considera que la relacién de coberturas
se debe a que los servicios de autos de la clase 43 (cafés y restaurantes) constituyen en si
mismos un canal de comercializacién de los productos que amparan los registros
oponentes, a saber, café y otras infusiones, en efecto, los mismos se expenden o se
procuran a través de los servicios de restaurante, luego confluyen en el consumidor final.

Por su parte y al efectuar la comparacion grafica entre el signo solicitado y la marca
invocada por el actor se aprecia que no se advierten semejanzas graficas y fonéticas
determinantes, habida cuenta que la especial configuracién con que se presentan las
marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto
propio que puede ser facilmente reconocible y distinguible por el publico consumidor. En
efecto, si bien las marcas en conflicto comparten la palabra “LASTARRIA”, también es cierto
gue al momento de realizar el andlisis marcario no deben ser éstos considerados de forma
Unica y aislada, sino por el contrario, las marcas en cotejo deben analizarse en todo su
conjunto, considerando todos sus elementos adicionales, tanto denominativos como
figurativos. Asi al cotejar todos los elementos incluidos en las marcas, es posible concluir
gue la adicién en el signo pedido las letras “LCG”, sumado al hecho de que la etiqueta
solicita consiste en el la palabra “LASTARRIA”, dentro de un rectangulo de bordes color
amarillo, y el segmento “CAFE LCG” se encuentra dentro de un circulo de bordes amarillo,
dentro de este se observan lineas de color amarillo y blanco, ademas una figura de fantasia
gue asemeja a dos filtros, todo sobre un fondo color negro, lo cual resulta suficiente para
diferenciarlos. En vista de lo sefialado anteriormente, se concluye que las marcas en
conflicto cuentan como conjunto con una fisonomia e identidad propia y poseen diferencias
considerables que las hacen facilmente distinguibles por el publico consumidor. Ademas,
no se advierte como el signo pedido podria ser inductivo a error o confusidn, en relacién a
la procedencia empresarial de los servicios a distinguir

La sentencia del TDPI de fecha cuatro de junio del afio dos mil diecinueve revoca la
sentencia en alzada, puesto que, entre el rétulo solicitado y la marca previamente inscrita,
analizadas desde su impronta denominativa no existe relacién de coberturas, puesto que la
solicitada busca proteger servicios de la clase 43 y la previamente registrada productos de
la clase 30. En ese sentido, no pasa por alto para estos sentenciadores que en ocasiones se
ha hecho por este Tribunal relacion entre los productos y servicios citados, pero para que
ello sea posible se requiere fama y notoriedad de alguno de los signos, lo que no se ha
acreditado en autos.
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Que, no existiendo relacion de coberturas, nada cabe argumentar respecto de la
posibilidad de induccién en confusidn, error o engaiio, en la dimensién denominativa de los
rotulos, puesto que, conforme al principio de especialidad de las marcas, la coexistencia
seria posible.

No obstante, lo anterior, la aplicacién del principio de especialidad impone
analizarlo en todas sus dimensiones y sobre esta base debe considerarse los componentes
figurativos de los rétulos, puesto que como es sabido, las etiquetas superan el principio de
especialidad asociando una marca a su titular independiente de los productos o servicios
que se distingan. En consecuencia y bajo esta perspectiva, es necesaria la comparacion de
los componentes figurativos de las sefias, analisis que lleva a detenerse en algunas
caracteristicas relevantes de ambos, como el tono oscuro del fondo y la grafia de las letras,
particularmente el efecto que existe sobre sus letras “R”, todo lo cual es idéntico,
conformando conjuntos que si bien no son iguales, enfrentados al andlisis de la primera
impresidn se recuerdan mutuamente, lo cual serd motivo de confusidn, error o engafo para
los usuarios, independiente de la clase de productos o servicios que distingan y es lo que
lleva a vulnerar las letras f) y h) del articulo 20 de la ley del ramo.

GCG-MAF ROL TDPI N° 646-2019
MAQ - PFR - JRN
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GRANJA MAGDALENA

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

Marca impugnada Fundamentos de la demanda de nulidad
Registro N° 653.618.
Renovacién N° 1.011.833 Demandante: FABAL GRANJA S.A.

Marca denominativa:
GRANJA MAGDALENA
Demandado: Boris Zaror Atala

Clase 29: Todos los productos de la
clase.

clase 31: Todos los productos de la
clase, con exclusién de variedades
vegetales

Inapi rechaza la demanda de nulidad de la anotacidn de transferencia N° 197.545 y

ordena mantener la vigencia de ésta. El TDPI confirma.

El demandante de nulidad, FABAL GRANJA S.A., funda su demanda en los articulos
19 y 20 letras h) y k) de la Ley N° 19.039. Sostiene, que con fecha 21 de diciembre 2004,
Granja Magdalena S.A. celebré un contrato de cesidon de marca comercial, mediante
escritura publica, en favor de FABAL GRANJA LIMITADA, en virtud del cual el cedente vende,
cede y transfiere al cesionario la marca comercial GRANJA MAGDALENA.

Con posterioridad, el 27 de abril de 2006, y en vista del contrato sefialado
precedente, se presentd la respectiva solicitud de anotacidn de transferencia total en INAPI,
siendo ésta objeto de observacion en atencidn a que, en la base de datos de INAPI, aparecia
como dueiio de la marca impugnada GRANJA MAGDALENA LIMITADA y no GRANJA
MAGDALENA S.A. Asi, el 09 de mayo de 2007, para salvar dicha observacidn, se presento
por el Sr. Jorge Abett de la Torre, representante de GRANJA MAGDALENA S.A., la solicitud
de anotacion de cambio de nombre a favor de GRANJA MAGDALENA S.A.

No obstante, con esta misma fecha, se presentd una solicitud de anotacion de
transferencia total de la marca GRANJA MAGDALENA a favor de la empresa SANTA CLARA
DE INVERSIONES LIMITADA, empresa relacionada a GRANJA MAGDALENA S.A., a pesar que
el dominio de la denominada marca ya habia sido transferido a FABAL GRANJA S.A,,
concretdndose esta anotacion de transferencia el 21 de junio de 2007.

Con fecha 28 de junio de 2007, FABAL GRANJA S.A. presenta una querella criminal
en contra de Sr. Jorge Abett de la Torre, representante de la empresa GRANJA MAGDALENA
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S.A., como autor del delito de estafa, la cual derivé en un juicio simplificado en que el
querellado admite en forma expresa su responsabilidad en los hechos reconociendo su
estafa a la actora. El respectivo Juzgado de Garantia de Santiago, el 30 Julio de 2012,
condena al Sr. Abett de la Torre por su participacion en el delito de estafa al haber trasferido
una marca respecto de la cual ya no tenia derecho alguno.

Agrega que, el 03 agosto de 2012, la empresa SANTA CLARA DE INVERSIONES
LIMITADA presentd una nueva solicitud de anotacién de transferencia total de la marca
GRANJA MAGDALENA a favor de BORIS ZAROR ATALA, otra parte relacionada a estas
empresas, la cual se materializé el 06 de noviembre de 2012.

Finalmente, como peticion concreta, pide la nulidad de la anotacién de transferencia
por cuanto se generd de un hecho ilicito que fue declarado constitutivo de delito por los
Tribunales ordinarios de justicia.

La sentencia de INAPI, de fecha ocho de enero del afio dos mil dieciocho, sefiala en
primer lugar, que ha centrado su examen en establecer si el titulo en virtud del cual se
solicité la anotacién impugnada, resulta apto para acreditar la transferencia de la propiedad
de la marca GRANJA MAGDALENA.

Sostiene, que, conforme a las normas del articulo 64 de Reglamento de la Ley, para
el caso en estudio, queda en evidencia que el cambio de dominio tiene por titulo el contrato
de venta y cesidén de marca celebrado entre Santa Clara de Inversiones Ltda. y Boris Zaror
Atala, de 03 de agosto de 2012, teniendo en consideraciéon que la personeria del
representante legal de la primera, don Ernesto Ravera Herrera, fue otorgada debidamente
ante Notario Publico y que no se insertd en dicha transaccidn por ser conocida por las partes
y por el Notario que autorizé.

No obstante tener por acreditada la prueba acompafiada por la actora, el
sentenciador de primer grado, rechazé la demanda interpuesta, puesto que ésta se efectud
en virtud de un contrato de compraventa suscrito ante Notario, ministro de fe competente;
ademas, el requirente de la transferencia acreditd ante INAPI que éste fue validamente
celebrado por el vendedor, es decir, Santa Clara de Inversiones Ltda. En definitiva, el
representante de ésta, Sr. Ravera, contaba con las facultades especiales para vender, ceder
o transferir los derechos de propiedad industrial registrados a nombre de la sociedad
referida, los que habia adquirido, a su vez, por Granja Magdalena S.A. el 28 de septiembre
de 2006.

Argumenta, adicionalmente, que aun cuando existian dos contratos previos
celebrados entre la actora como compradora del signo GRANJA MAGDALENA con la
sociedad Granja Magdalena S.A., el aio 2004, dichos antecedentes no fueron puestos en
conocimiento de INAPI durante la tramitacién de las transferencias de dicha marca. Por otra
parte, lo que se pudo haber dado es una “venta de cosa ajena”, la cual es plenamente valida
segun lo dispuesto por el articulo 1.1815 del Cédigo Civil.

Consecutivamente, en virtud de apelacién interpuesta por Granja Magdalena S.A.,
demandante de nulidad de la transferencia, se revisa en alzada lo resuelto por el
sentenciador de primer grado, y por sentencia ejecutoriada de fecha 30 de noviembre del
afo 2018, se confirma ésta en todas sus partes.
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Inicialmente, hace referencia a la competencia de INAPI, y por tanto a la del TDPI,
para conocer del asunto controvertido, sosteniendo que en virtud de lo dispuesto en el
articulo 17 de la Ley N° 19.039, respecto a materias relativas a transferencias, ésta se
entrega exactamente a INAPI.

Arguye, asimismo, que el sentenciador de primer grado hace lo correcto al entrar al
conocimiento de la prescripcidén, considerando que el articulo 27 de la Ley del ramo,
establece un plazo de prescripcion especial de 5 afios exclusivamente para la accion de
nulidad de marcas y ninguna otra, siendo incluso imprescriptible cuando el registro se ha
obtenido de mala fe. No obstante, este punto no sirve para resolver la actual litis, ya que
no se discute la nulidad de un registro en si mismo, sino que el de una transferencia.

Indica, que, en todo caso, para calcular la prescripcidn, se debe definir el acto
juridico impugnado y su plazo. En definitiva, la transferencia impugnada es aquella que hizo
Santa Clara de Inversiones en favor de Santa Clara Inversiones Limitada, el 03 de agosto del
afio 2012, por la cual se burlaron los derechos de Fabal Granja S.A., quien habria comprado
la marca con anterioridad al mismo titular original el afio 2004.

Igualmente, indica que se encuentra acreditado que fue don Jorge Luis Abett de la
Torre, representante de Granja Magdalena S.A. quien urdio la estafa en perjuicio del actor,
al trasferir en dos oportunidades la marca de autos, por lo cual no cabe duda de su mala fe,
no obstante, este hecho no contribuye a la resolucién de esta Litis, ya que no es aplicable
el articulo 27 ya seialado, ademads, porque en el evento de aplicarse el Cddigo Civil,
tampoco cabria aplicar esa mala fe a don Boris Zaror Atala, tercer titular del registro, puesto
gue nada se ha probado en autos a su respecto.

Agrega, que los antecedentes de los contratos previos no fueron puestos en
conocimiento de INAPI mientras se tramitaba la transferencia N° 197.545, del 03 de agosto
de 2012, por el cual se decretd que el plazo de 5 afios de prescripcién ordinaria del articulo
2512 del Cédigo Civil estaba vencido, estando, por tanto, prescrita la accién de nulidad que
se intenta en estos autos.

Finalmente, el TDPI confirma el fallo en alzada, manteniendo la vigencia de la
anotacién de transferencia impugnada.

Sin embargo, la sentencia se dictd con el voto contrario de la Ministra Sra. Carmen
Iglesias Munoz, quien considerd que cabe aplicar la prescripcién sefialada en la Ley de
Propiedad Industrial y en el Convenio de Paris; ademas, sostiene que se debe enfatizar en
el requisito de buena fe con que se deben realizar los actos juridicos, debiendo la marca ser
adquirida y usada de manera relevante, permanente y de buena fe, sefialando que el
dominio sobre la marca de autos, GRANJA MAGDALENA, fue efectivamente transferido a la
demandante de nulidad el afio 2004, por tanto, el actuar posterior del demandado es
contrario a las buenas costumbres, principios de competencia desleal y ética mercantil,
ademas de revestir caracteres de delito, siendo procedente declarar la nulidad de la
anotacién de transferencia impugnada.

GCG-MAF ROL TDPI N°478-2018
PFR-MAQ-CIM



