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I. Rechazos administrativos

YODONO

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.298.394
Solicitante: Yo Dono SpA
Marca mixta:

YODONO

Clase 36: Financiacién de proyectos; Organizacién de colectas; Procesamiento de pagos
electrénicos hechos con tarjetas prepagadas; Procesamiento de pagos por tarjeta de
crédito; Procesamiento de pagos por tarjeta de débito; Recaudacion de fondos con fines
benéficos; Recaudacion de fondos de beneficencia; Recaudacion de fondos para obras de
caridad en prevision y prevencién de desastres; Servicios de colectas de beneficencia;
Servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito; Suscripcién de
anualidades; Transferencia electrénica de dinero; Transferencia electrdnica de fondos;
Transferencias electrdénicas de dinero.

Marcas que como conjunto son susceptibles de proteccién marcaria.

La resolucion de rechazo de INAPI, de fecha doce de abril del afio dos mil diecinueve,
se fundd en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del articulo 20 de la Ley de
Propiedad Industrial, sefialando que la marca solicitada careceria de los requisitos
necesarios para erigirse en marca comercial y resulta carente de distintividad, descriptiva
en relacidn a los servicios solicitados por cuanto de la sola lectura de la misma permite
determinar la naturaleza del servicio ofrecido o que se busca amparar con el signo
solicitado, sin que los elementos graficos que se acompafian logren otorgar la distintividad
requerida para constituirse en marca comercial. A mayor abundamiento, el érgano
administrativo sefalé que la circunstancia que dos palabras se encuentren unidas como si
se tratase de una sola, producto de una ortografia caprichosa, no desvirtia el caracter
descriptivo o indicativo de la denominacién, pues cada palabra en lo individual tiene un
significado; y para el consumidor al 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
denominacién, con lo cual la descriptividad subsiste.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha diecisiete de julio del afio dos
mil diecinueve, el TDPI revocé lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a su juicio, el conjunto
solicitado, como marca, resultaba creativo y singular, toda vez que, si bien poseia un
significado, éste se diluia al considerar el efecto que produce el signo como conjunto.
Efectivamente, la sentencia de alzada valord que, al conformarse como una Unica palabra
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indivisible y unitaria, la sefa que se buscaba registrar no vulneraba lo dispuesto por el
articulo 20 letra e) de la ley del ramo.

FOB-MAF ROL TDPI N° 531-2019
MAQ- PFR-JFR
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ON T:ME CORP

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° 1.302.711 Registro N° 1.158.028
Solicitante: Ignacio Serrano Marcet Titular Abraham Alfonso Alamo Yagnam.
Marca mixta: Marca denominativa:
N
Ol : - . ON TIME CARGO
I b ]

o
&

CORP

Clase 39: Servicios de transporte por aire, 39: Almacenaje, bodegaje, custodia,

mar y tierra, de mercaderias y de personas. distribucion de toda clase de productos
Servicios de almacenaje, embalaje y

distribucién de productos. Alquiler de
almacenes y de contenedores de
productos. Corretaje de carga y de
transporte. Informacién sobre transporte y
almacenamiento.

En el andlisis de irregistrabilidad, la fonia de un signo resulta determinante al

momento de hacer comparacion.

La sentencia del INAPI, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, ratifica la
observacion de fondo fundada en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley del ramo,
rechazando a registro la marca pedida. La resolucidn indica que en lo relativo a las
coberturas, entre los signos existe coincidencia y relacidn entre los servicios solicitados con
los servicios registrados en clase 39, toda vez que se trata de una misma naturaleza, poseen
la misma funcién o finalidad, estan destinados al mismo consumidor y comparten los
mismos canales de comercializacién.

En cuanto a la representacién grafica de la marca solicitada, la resolucién indica que
se puede advertir que el segmento “ON T:ME” del signo pedido coincide en 5 letras, en el
mismo orden y secuencia con el segmento central y caracteristico “ON TIME” del signo

w.n

por los dos puntos “:” ni del

IIIII

pedido, sin que la sustitucidn al signo pedido de la letra
complemento “CARGO” por “CORP” resulte suficiente para desvirtuar la semejanza. Por
tanto, se considera que la convivencia de los signos en el mercado generaria un evidente
riesgo de confusion y error o engafio para los consumidores sobre la procedencia de los
servicios.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con dieciocho de julio del
afo dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, estableciendo que, si bien el sigho
se encontraba escrito de una manera que se podia calificar como “creativa”, con un disefio
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especial y particular, la fonética del mismo era “ON TIME”, lo que evidentemente seria
determinante al momento de hacer publicidad de los rétulos por medios verbales.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casacion

PFP-MAF ROL TDPI N° 1195-2019
MAQ-PFR-JFR
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IVICON SPACE SCHOOL

Rechazo de oficio: articulos 19 y 20, letra a) Ley 19.039

Marca solicitada

Marca fundante de rechazo de oficio

Solicitud N° 1.290.143

Solicitante: SOCIEDAD COMERCIALY DE
CAPACITACION ESCUELA ESPACIAL SpA
Marca mixta:

™ ]
iVicon & sES8L

Clase 39: Acarreo; Acompafiamiento de
viajeros; Almacenamiento de soportes
fisicos de datos o documentos
electrénicos; Alquiler de aeronaves;
Alquiler de automdviles; Facilitacion de
informacién de viajes; Gestion de capital
humano; Informacién  de  viajes;
Organizacion de viajes; Organizacién de
viajes organizados. Planificacion de rutas
de viaje; Preparacién de visados de viajes,
pasaportes y documentos de viaje para
personas que viajan al extranjero;
Reservas de viajes; Servicios de agencia
de viajes, en concreto reservas vy
contratacién de transporte; Servicios de
planificacion de vuelos; Servicios de
transporte  para visitas turisticas;
Servicios de vuelos charter; Suministro de
informacién sobre itinerarios de viaje;
Transportes aeronauticos

La etiqueta acompafiada incluye la bandera
de Chile, incurriendo en la causal de
irregistrabilidad sefialada, no siendo
susceptible de amparo marcario.

La etiqueta que contiene el forma integra la bandera de un pais es irregistrable

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

ratifica la observacion de fondo fundada en la letra a) del articulo 20 de la Ley del ramo,

rechazando a registro la marca pedida, dado que la etiqueta acompafiada incluye la bandera

chilena.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de mayo del

afio dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, considerando que al tratarse de

la bandera de un pais, en este caso el emblema nacional, estd no puede ser otorgada como

marca comercial, aun cuando el sigho pedido esté acompafiado de otros elementos

figurativos o denominativos; y, atendido especialmente que en la solicitud de autos se ha

insertado la bandera de Chile en forma completa, razén por la cual los sentenciadores se

declararon contestes con los fundamentos de la resolucidn de primer grado.
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En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casacion.

PFP-MAF ROL TDPI N° 690-2019
CIM-JCGL-AAP
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CG INGENIERIA

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° 1.294.402 Titular: Cazaux y Guzman Ingenieria
Solicitante: CG INGENIERIA LIMITADA Limitada

Registro N° 1.225.591

A\
CG neevenn /a\
CyG

Ingenieria

Clase 42: Servicios de ingenieria; servicio de
prueba de materiales; servicios de ensayo de
materiales; calibracién [medicion];
mediciones y pruebas técnicas; peritaje
[trabajos de ingenieros]; servicios de
arquitectura; sondeos topograficos; disefio
industrial y disefio grafico; servicios de dibujo
de ingenieria civil.

Clase 42: Consultoria en materia de
arquitectura; Consultoria técnica en
materia de la ingenieria ambiental;
Disefio arquitectonico; Ingenieria;
Peritajes técnicos; Servicios de
arquitectura; Servicios de arquitectura e
ingenieria; Servicios de cartografia;
Servicios de consultoria técnica en el area
de la mineria; Servicios de consultoria
tecnoldgica en el campo de la generacidn
de energia alternativa; Servicios de dibujo
de ingenieria civil; Servicios de dibujo
técnico; Servicios de disefio técnico;
Servicios de inspeccidn de tuberias.

Marcas similares grafica y fonéticamente no pueden coexistir para la misma cobertura

o servicios relacionados, aunque presenten diferentes disefios en sus etiquetas.

La resolucién del INAPI, de fecha treinta y uno de enero del afio dos mil diecinueve,
rechazé la solicitud de inscripciéon en base a las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley del
ramo, toda vez que, a juicio del resolutor de primer grado, presentaria igualdad o semejanza
grafica y fonética, lo cual podria prestarse para inducir a error, respecto a la marca
previamente inscrita C y G Ingenieria.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de mayo de
dos mil diecinueve, confirmé el fallo de primer grado, toda vez que, a su juicio, existian
semejanzas graficas y fonéticas determinantes entre los signos, lo que sumado a la relacidn
gue es posible advertir en los ambitos de cobertura, puesto que ambas distinguen servicios
de la misma naturaleza, llevaba a concluir que de concederse la solicitud existiria riesgo de
confusidén, error o engafio para los usuarios en cuanto al origen empresarial de los servicios.

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

FOB — MAF ROL TDPI N°539-2019.
MAQ-PFR-JRN
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NEWBORN

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.302.892

Solicitante: CHANTAL SERENA ESTEFANIA MORANDE FREDES
Marca mixta:

Clase 35: Servicios de venta en linea de regalos, articulos de decoracion, cajas y cestas

Marcas evocativas son susceptible de proteccién marcaria.

La resolucién de rechazo de INAPI, de fecha veintitrés de abril del afio dos mil
diecinueve, se fundd en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del articulo 20
de la Ley de Propiedad Industrial, dado que el signo pedido resultaria irregistrable por
tratarse de un conjunto descriptivo y carente de distintividad.

En efecto, sefiald el resolutor la palabra "NEWBORN", traducida desde el idioma
inglés al espanol significa: “recién nacido”, por lo que se trataria de un conjunto que
describe la destinacion de los servicios de la clase 35, a saber servicios de venta en linea de
regalos para recién nacidos, ropa, juguetes, articulos de decoracidn, cajas y cestas, y en su
en su estructura y extensidn no contiene elementos distintivos, pues se configura a partir
de un término susceptible de utilizarse para una multiplicidad de oferentes en el mercado
de los servicios solicitados. A mayor abundamiento, el resolutor de primer grado sefialé que
el signo pedido carecia de elementos bastantes, capaces de identificarlo de manera univoca
y determinada con un Unico origen empresarial, toda vez que se forma a partir de términos
de uso comun, careciendo de alguna tipologia especial capaz de distinguirlo de otros en el
mercado dedicado a la oferta de servicios que involucren productos para el rubro de recién
nacidos, sin que la incorporacion de elementos figurativos al signo resultaran suficientes
para desvirtuar la aplicacién de la prohibicién de registro observada, circunstancias todas
gue obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de julio del afio dos
mil diecinueve, el TDPI revocd lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a juicio de los
sentenciadores de segunda instancia, la marca solicitada estaba compuesta por un disefio
caracteristico, de colores y dibujos, logrando un conjunto de caracter evocativo, que, sin
llegar a describir los servicios solicitados en clase 35, da una idea acerca de ellos, siendo,
por tanto, susceptible de protecciéon marcaria.

FOB-MAF ROL TDPI'N® 1271-2019
CIM-AAP-PFR
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CAFE CON HISTORIA

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° 1.296.829 Titular: Fernando Raul Calcutta Violic
Solicitante: CAFETERIA Y GELATERIA CON Registro N° 1.283.967

HISTORIA SpA

Marca denominativa:
Marca mixta:
CAFE HISTORY

Clase 43: Cafés-restaurantes; Heladerias;  Clase 43: Cafeteria, restorant, bar,
Preparacion de alimentos y bebidas; Salones . comidas para servirse y llevar.

de té; Servicios de banquetes; Servicios de
bebidas y comidas preparadas; Servicios de
cafeterias; Servicios de catering; Servicios de
provision de café para oficinas (provisién de
bebidas);

Etiqueta diluye algunos de elementos gramaticales provocando semejanza con el

signo que se compara

La sentencia del INAPI, de fecha treinta y uno del afio dos mil diecinueve, ratifica la
observacion de fondo fundada en las letras f) y h) del articulo 20 de la Ley del ramo,
rechazando a registro la marca pedida. Al efecto la resolucién consigna que la marca
solicitada presenta igualdad o semejanza grafica y fonética y se presta para inducir a
confusidn, error y/o engafio respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios,
respecto a la registrada “CAFE HISTORY”, que distingue similares servicios de la clase 43.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha tres de mayo del
afo dos mil diecinueve, confirma el fallo de primer grado, estableciendo que la etiqueta
presentada a registro y el ilativo “con” eran elementos insuficientes para otorgar
distintividad al signo pedido, toda vez que el mismo se diluye y mas bien se muestra al
publico consumidor como “CAFE HISTORIA”, desapareciendo el elemento conector, con lo
que el conjunto solicitado es semejante a “CAFE HISTORY”. Para el sentenciador, este nivel
de semejanza serd motivo de confusién, error o engafio en los usuarios, al presentarse en

el mercado distinguiendo los mismos servicios.

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

PFP — MAF ROL TDPI N°526-2019.
MAQ-PFR-JRN
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ARGYLE

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.282.177

Solicitante: Tweed Inc.

Marca denominativa:

Clase 5: Marihuana medicinal (hierbas medicinales), extractos de hojas de cannabis
(hierbas medicinales), aceite de cannabis para uso médico;

Clase 31: Plantas vivas; plantas de cannabis vivas; vy,

Clase 34: Cannabis y marihuana seca para fumar.

Marca requerida corresponde a una variedad vegetal actualmente en el dominio
publico, ademas, es un concepto arbitrario para la cobertura requerida y no puede

considerarse que se esté afectando el orden publico.

La resoluciéon de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de marzo del afio dos mil
diecinueve, se fundé en la causal de irregistrabilidad contenida en las letras b), f) y k) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que el signo pedido resultaria
irregistrable puesto que corresponde al nombre de una variedad vegetal que ha pasado al
dominio publico. Asimismo, la marca al ser el nombre de una variedad de frutilla se presta
para inducir a error o engafio respecto de la naturaleza, cualidad y/o género de los
productos pedidos. Ademas, se trataria de un signo contrario al orden publico por cuanto
incorpora en su cobertura las palabras "marihuana y cannabis" cuya regulacién y sancion se
encuentra establecida en la Ley N°20.000 que sanciona el Trafico llicito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrdpicas y su reglamento.

La providencia senala finalmente, que otorgar el signo que incluye en su cobertura
dichas palabras contradice la norma que prohibe la produccién, fabricacion, elaboracion,
distribucidn, transporte, comercializacion, importacidon y exportacién de dichas sustancias.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha nueve de julio del afno dos mil
diecinueve, el TDPI revocé integramente lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a su juicio,
respecto de la causal de irregistrabilidad de la letra b), la palabra “ARGYLE” presenta otros
significados, por lo que dicho concepto no es Unico o solamente alusivo a una variedad
vegetal, que, como variedad vegetal de frutilla, ya cumplié su periodo de proteccién, por lo
gue pasa a ser de uso publico.

Respecto a la causal de irregistrabilidad la letra f) indican, que, ademas de lo
enunciado previamente, al corresponder a un concepto arbitrario respecto de la cobertura
solicitada, no se aprecia cédmo puede ser inductivo a error o engafio respecto de la
naturaleza de los productos que se pretenden proteger. Asimismo, se sefialé que la marca
requerida forma parte de otras marcas registradas en clase 31. Finalmente, en relacién a la
causal contenida en la letra k), comparten lo indicado por el apelante de autos, para revocar
la resolucion de rechazo, en el sentido que la reglamentacidn existente permite el uso de
cannabis para fines de investigacidon cientifica o clinica y en tratamientos médicos, por lo
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gue no puede considerarse que, por el hecho de concederse el registro solicitado, se esté
afectando el orden publico.

GCG-MAF ROL TDPI N° 1064-2019
CIM-AAP-JRN
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ENVY

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

Marca solicitada
Solicitud N° 1.280.407
Solicitante: Enzafruit New Ealand International Limited.

Marca mixta:
ﬂ‘*
r’

Clase 31: Frutas frescas, a saber manzanas.

Marca requerida corresponde a una variedad vegetal de distinta especie, por lo que su
registro podra ser inductiva en confusion, error o engafio, en el publico consumidor,

siendo ademas, carente de distintividad y de uso comun.

La resolucidon 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 b) y f) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que el signo solicitado corresponde al
nombre de una variedad vegetal de uso publico de “Lolium Perenne”, llamado cominmente
ballica, ballica inglesa, ballico, césped inglés, raigras inglés, raigras perenne o ballico, por lo
gue su registro como marca resulta inductivo a error en relacién a productos que no se
traten precisamente de “Lolium Perenne” o no se relacionen con él, circunstancias todas
gue obstan al otorgamiento de un registro de marca; ademas el resolutor considerd que el
signo pedido es una denominacién carente de distintividad para la cobertura solicitada, al
no contar con algun elemento o segmento susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha tres de mayo del afio dos mil
diecinueve, el TDPI confirmé lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a su juicio, de acuerdo
al informe del Servicio Agricola y Ganadero, la denominacién solicitada corresponde al
nombre de una variedad vegetal de “pasto”, la que si bien es cierto no es una “fruta”, de
acuerdo a la cobertura pedida por el requirente, se trata de una variedad vegetal, que se
encuentra inscrita en el “Registro de Variedades Protegidas”, por lo que su infringiria las
normas de proteccidn de variedades vegetales y producird confusién, error o engafo, en el
publico consumidor, en el evento de coexistir como marca comercial, correspondiendo en
realidad al nombre de una variedad vegetal y siendo ademas carente de distintividad y de
uso comun.

En lo que dice relacidon con las argumentaciones del apelante, vinculadas a la
posibilidad de registro de una denominacién para diferentes variedades botanicas que
permitiria la Ley de Variedades Vegetales N°19.342, el sentenciador indicé que dicha
apreciacion no pasaba de ser una interpretacion propia, toda vez que el articulo 21 de dicha
norma legal, impide que el nombre de una variedad pueda registrarse como marca
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comercial. Finalmente agrega que la Ley de Variedades Vegetales sefiala en el mismo
articulo 21 que el obtentor debe proponer un nombre para la variedad requerida, que
debera ser diferente de cualquier denominacion que designe una variedad preexistente de
la misma especie botanica, siendo lo suficientemente caracteristica e impidiendo su
confusion o error con el de otras variedades ya reconocidas.

Por sentencia de fecha cinco de agosto del afio dos mil diecinueve, la Corte Suprema,
rechazd el recurso de casacion interpuesto por el requirente, argumentando que el asunto
habia sido resuelto acertadamente por el sentenciador de segunda instancia, al tomar en
cuenta que el signo pedido es el nombre de una variedad vegetal que se encuentra inscrita,
por lo que no puede ser registrada como marca comercial, razén por la cual no goza de la
suficiente distintividad, siendo inductiva en confusidon, error o engafio al publico
consumidor.

GCG-MAF ROL TDPI N° 214-2019 EXCMA. CORTE SUPREMA
CIM-AAP-JRN ROL N° 15598-2019
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SMART MINING

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.288.569

Solicitante: RODRIGO GONZALEZ ZAVALA
Marca denominativa:

SMART MINING

Clase 35: Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos
de oficina; servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las clases
01 a 34 (con exclusién de la clase 9); servicios de importacion, de exportacién y de
representacion de productos; servicios de difusidon de publicidad por cualquier medio;
servicios de decoraciéon de escaparates y de demostracién de productos; administracion
de programas de fidelizacién de consumidores; servicios de promocién de bienes y de
servicios a través de la entrega de informacién a los consumidores y usuarios de tarjetas
de beneficios asociadas a programas de acumulacion de puntos; organizacion,
explotacion y supervisidon de un programa de fidelizacién o de incentivos con descuentos
especiales; servicios de reagrupamiento de mercaderias de diversa procedencia (excepto
su transporte) en un solo ambito para la libre eleccion y adquisiciéon por parte del
consumidor; servicios de venta de productos de las clases 1 a 34 (con exclusion de la clase
9) por internet, correo o por medio de una comunicacién interactiva de datos, de
mensajes, de imagenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios
computacionales, Word Wide Web y redes de bases de datos; servicios de venta por
catdlogo de productos de las clases 1 a 34 (con exclusidon de la clase 9); servicios de
asesoria en gestién y en explotacién de negocios comerciales; servicios de asesoria y
administracidn en funciones comerciales; servicios de contabilidad; sondeos de opinién;
servicios de compilacidn, de transcripcidn, de composicién y de sistematizacidn de datos
en un computador central; servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de
productos y servicios para otras empresas], entre otros.

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

proteccion marcaria.

La resoluciéon de rechazo de INAPI, de fecha veinticuatro de enero del afio dos mil
diecinueve, se fundd en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del articulo 20
de la Ley de Propiedad Industrial, dado que la marca solicitada atendida la cobertura pedida
resultaria carente de distintividad, de uso comun y corresponderia a una expresidn o signo
empleado para indicar la naturaleza o cualidad de los servicios pedidos. En efecto, sefialé
INAPI que "Smart Mining" que se traduce del inglés al espafiol como "mineria inteligente"
es un nuevo concepto utilizado en el sector minero y se refiere a la integracién del
conocimiento, informacidn, ciencia, tecnologia y la toma de decisiones fundadas en estos
conceptos para lograr una mineria segura, sustentable y productiva. Es un concepto que
impacta todos los eslabones de la cadena productiva, esto es, desde la exploracién,
explotacién, transformaciéon y comercializacién o etapa de negocios, etc. Circunstancias
todas, que ponen de manifiesto que el conjunto solicitado resultaria carente de
distintividad y sus términos son de uso comun y necesarios para la competencia cuyo uso
exclusivo y excluyente no puede ser otorgado a nadie en particular y sin que cuente con
otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.
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Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha nueve de mayo del afio dos mil
diecinueve, el TDPI confirmd lo resuelto por el INAPI, toda vez que, a su juicio, el signo
presentado a registro resulta de uso comun y carente de distintividad en relacién a la
cobertura requerida, puesto que corresponde a un concepto relativamente nuevo pero
bastante afianzado en la industria minera y ampliamente usado por distintos actores, para
referirse a la integracion de nuevas tecnologias con el propdsito de lograr una gestion mas
eficiente, sustentable y segura, no sélo en las labores extractivas sino en la gestién, en
general, por lo que también resulta aplicable o vinculado a servicios de venta,
reagrupamiento de mercaderias, gestion de negocios, seleccidon de personal y otros de la
clase 35, por lo que en ausencia de elementos complementarios no alcanza el mérito
necesario para recibir amparo marcario.

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

FOB-MAF ROL TDPI N° 531-2019
MAQ-JCGL-PFR
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TOP ROLLER

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

Marca solicitada

Causales fundantes del rechazo de oficio

Solicitud N° 1305514
Solicitante: EMPRESA COMERCIAL
TOPROLLER SPA

TOR ROLLER

Clase 24: Cortinajes; Cortinajes [telones
tupidos]; Cortinas; Cortinas enrollables;
Cortinas plegables; Cortinas de bafio;
Cortinas de ducha; Cortinas de ducha de
materias textiles o plasticas; Cortinas de
materias plasticas; Cortinas de materias
textiles; Cortinas de materias textiles o
plasticas; Cortinas de puerta; Cortinas de
vinilo; Cortinas para exteriores e
interiores; Cubrecamas; Etiquetas textiles
impresas; Fibras de poliéster para uso
textil; Fieltro*; Forros vy entretelas;
Materiales textiles sustitutos hechos de
materias sintéticas; Materias plasticas
[sucedaneos de tejidos]; Materias
textiles; Ropa de bano; Ropa de cama y
mesa; Ropa de hogar; Tapizados de
materias textiles; Tapizados murales de
materias textiles; Tejido de fibra
semisintética; Tejidos*; Telas*; Textiles
de tapiceria; Textiles y fieltros no tejidos;
Visillos.

La marca solicitada corresponde a una
expresion o signo empleado para indicar el
género, naturaleza, destinacién y cualidad de
los productos y se presta para inducir a error
o engafio respecto de la cualidad o género de
los productos distintos a un roller.

Marca adquiere distintividad por uso

Valoracion de la prueba que lo acredita.

La resolucion de INAPI, de fecha diez de junio del afio dos mil diecinueve, rechazd

de oficio el signo requerido por las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y

f) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

La providencia sostuvo, que el signo pedido se compone de la palabra “Roller”, que

es un tipo de cortina que se sostiene por su extremo superior y se desenrolla, denominacion

ampliamente usada y conocida en el mercado. Este tipo de cortinas, indica, son una especie

de panel de tela que cae delante de los ventanales.
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A dicha expresidn se antepone la palabra Top, adjetivo inglés que significa mejor o
superior, es decir califica los productos como mejores o superiores.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha uno de octubre del ano dos mil
diecinueve, el TDPI revocd lo resuelto en primera instancia, estableciendo en principio que
el rechazo se fundaba en que el signo solicitado se consideraba indicativo, de uso general
en el comercio para designar cierta clase de productos, no presentaba caracter distintivo o
describia aquellos a que debe aplicarse.

A continuacion, establece que para resolver el asunto sub lite, no se podia
desatender la abundante prueba rendida por el solicitante de autos, la cual correspondia a
documentos en original y en publicaciones de relevancia nacional, no sélo por su extension
y cobertura, sino que también por la especialidad de las mismas, que correspondian a
revista del drea de la decoracidn. Por otro lado, en cuanto a la data de la prueba, el fallo dio
por establecido que se habia acreditado la constitucion de la sociedad que requeria la marca
el afo 2013 y la data de las publicaciones desde el afo 2017

Con estos antecedentes el fallo dio por establecido, que el rétulo presentado a
registro “TOP ROLLER” se habia usado profusamente en el mercado, como marca comercial,
alcanzando una identidad que permite observarla como un sello auténomo con identidad
marcaria. En este sentido se estimé que la lectura y observacién de la forma como sé que
se constata en las publicaciones tenidas a la vista, no confunde con su significado, ni induce
a error en el publico consumidor, que advierte naturalmente que se trata de una marca
comercial y no de una expresidon que denota su significado gramatical. Asi las cosas, para el
resolutor, el rétulo presentado a registro posee la identidad suficiente, habiendo adquirido
la distintividad necesaria para gozar de proteccién marcaria.

Finalmente, el fallo considerd que el solicitante poseia previamente registrada la
marca “TOPROLLER”, Registro 1.274.982, para distinguir servicios de la clase 35.

PFP — MAF ROL TDPI N°1637-2019
MAQ-CIM-APP
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II. Demandas de oposicion

w

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

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.291.891 Titular: FABRICA DE CONFECCIONES
Solicitante: WADOQO'S INTERNATIONALS.A. SCHUPPER S.A.C
Marca mixta: Registro N° 1.254.116
Marca mixta:

Clase 25: Sombreros; Vestimenta; (lase 25: Vestuario, calzado, sombrereria
Vestuario; Zapatos

Una misma letra es registrable siempre que sus elementos figurativos, esto es su

diseiio, color, inclinacion y fondo sean distintos.

La resolucion de INAPI, de fecha veintinueve de marzo del ano dos mil diecinueve,
rechazé la oposicidn deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las
letras f) y h) inciso 1° del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y concedié la marca
para su registro, sefialando que de la comparacién grafica entre el signo solicitado y la
marca invocada por el actor, la especial configuracidn con que se presentan las marcas en
litigio, lograrian dar origen a signos independientes, facilmente reconocible y distinguible
por el publico consumidor. En efecto, senald, las marcas difieren en cuanto al disefio, color
y fondo, motivo por el cual se presume que pueden coexistir pacificamente en el mercado.
Finalmente, el fallo sefala que el ser titular de un registro con la letra “W”, no le otorga al
oponente proteccién sobre todas las formas de representar dicha letra.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha ocho de agosto del afio dos mil
diecinueve, el TDPI confirma lo resuelto en primera instancia, estableciendo que el andlisis
de los signos, no es sobre la posibilidad de registro de la letra “W”, ni sobre el hecho que
ellos la compartan como elemento central, sino que debe hacerse sobre los elementos
figurativos que la constituyen. En efecto, apreciados los elementos figurativos de los
signos, se aprecian diferencias dadas por su disefio, color, inclinacién y fondo.

La sentencia fue dictada con el voto en contrario del Ministros Sr. Marco Arellano
Quiroz, quien estimd, que el caso de autos se ponia de manifiesto una situacién particular,
toda vez que en su opinidon, el cotejo marcario debe considerar que las etiquetas en
conflicto tienen por objeto distinguir productos de vestuario, sombreros y vestimentas,
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clase 25; articulos que pueden tener el sellos bordado o en pequefas etiquetas, que
también pueden estar ubicadas sobre una superficie textil, con disefios particulares, lo que
hard que cada marca sea moldeada y perfilada por su propia identidad y por la prenda o
producto que distingue, de manera que si bien los colores y la forma de confeccion de la
letra “w” en cada caso es distinto, no puede pasarse por alto que se trata del mismo
caracter, con rasgos semejantes y dentro de un circulo, de manera que, sus semejanzas son
mayores a sus diferencias, lo que podra inducir en confusidn, error o engano entre los
consumidores.

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

PFP — MAF ROL TDPI N°1137-2019
MAQ-PFR-JFR
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BOMBAY

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

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion y rechazo
de oficio
Solicitud N° 1.286.707 Titular: INVERSIONES E INMOBILIARIA
Solicitante: Maria Vargas Solar STARMARK LIMITADA
Marca mixta: Marca mixta:

clase 35: servicios de comercializacion clase 30: café, té, cacao, azlcar, arroz,

por mayor y menor de toda clase de tapioca, sagu, sucedaneos del café; harinasy
productos, publicidad, importacion y preparaciones a base de cereales, pan,
representacion de toda clase de productos de pasteleria y de confiteria,
productos helados; miel, jarabe de melaza; levadura,
polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo.

Excepcion al principio de especialidad requiere de la fama y notoriedad como

elemento de conexion

La sentencia de INAPI, de fecha veinte de febrero del afio dos mil diecinueve, acogid
la oposiciéon deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y
h) de la Ley de Propiedad Industrial y rechazé ademas de oficio la marca considerando que
al efectuar la comparacion grafica y fonética entre el signo solicitado y la marca invocada por el
actor se apreciaba que los signos en controversia presentaban semejanzas determinantes
gue impedirdn una sana y pacifica coexistencia en el mercado. En efecto, sefiald el
resolutor, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos corresponden a signos
cuasi- idénticos sin que la sustraccion de un guion o modificacién de determinados
elementos figurativos, en la marca solicitada resulte suficiente para diferenciarlas en el
mercado. En este sentido, concluyé las marcas coinciden grafica y fonéticamente, en la
expresion BOMBAY, sin que el signo pedido incorpore ningun otro elemento distintivo.
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Respecto de las coberturas de los signos en pugna, el sentenciador concluye que
procede acoger la oposicion, fundada en el articulo 20 letra h) inciso 1° de la Ley N° 19.039
y rechazar la marca pedida para cafeteria, saldn de té, Sandwicheria, restaurante, pizzeria,
heladeria, fuente de soda, servicios de preparacién de alimentos y bebidas de la clase 43,
toda vez que la coexistencia de los signos podra llevar a riesgo de confusion provocado por
la falta de claridad a la que podran ser inducidos los consumidores al momento de elegir un
producto o servicio de otro, llevandolos a pensar que son las mismas marcas o que poseen
por tanto un mismo origen empresarial. En este sentido, sefiala, basta con que exista la
posibilidad de tal riesgo para configurar la situacion anterior.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinticuatro de mayo del afio
dos mil diecinueve revocé lo resuelto por INAPI y concedié la marca para la cobertura
solicitada en la clase 43, sefialando que la relacién efectuada por el resolutor de primer
grado entre servicios de restaurante, clase 43 y alimentos clase 30, si bien no es usual, se
acepta en derecho marcario, sin embargo, requiere de lafama y notoriedad como elemento
de conexidén que permita a los consumidores asociar a tal nivel un restaurante o servicios
de expendio de alimentos o bebidas, con los productos de clase 30 en si mismos.

El sentenciador destaca que, al no haberse acreditado la existencia de
posicionamiento, fama o notoriedad de alguna de las partes, no se ven antecedentes que
permitan hacer la relaciéon que ha planteado la sentencia. A mayor abundamiento, el fallo
puntualiza que la solicitante es titular de una marca mixta BOMBAY para distinguir servicios
de la clase 43, bajo el registro N° 801.640, por lo que solo cabe desestimar la oposicidn vy el
rechazo de oficio en cuanto establecié que existia relacidn entre los servicios pedidos en
clase 43 y los productos sefalados, revocando la sentencia a este respecto.

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

MAF ROL TDPI N°671-2019
MAQ-PFR-JRN
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SATORI

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

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.276.328 Titular: LOVELAND PRODUCTS, INC.
Solicitante: Summit Agro Chile SPA Marca denominativa:

Marca denominativa:
SATORI SATORI

Clase 1: Productos quimicos para la El oponente seiiald ser titulary creador de la
industriay para la agricultura, la idéntica marca “SATORI” para proteger
horticultura y la silvicultura; abonos para | productos de la clase 5, la cual se encuentra
el suelo. Productos quimicos destinados a ampliamente registrada en su pais de origen,
conservar los alimentos; resinas = Estados Unidos, y en diversos otros paises,
artificiales en bruto, materias pldsticas en gozando ademds de gran fama y notoriedad.
bruto; composiciones extintoras;
preparaciones para templar y soldar
metales; materias curtientes; adhesivos
(pegamentos) para la industria.

Proteccion de marcas famosas y notorias extranjeras.

Caracter excepcional de la disposicidn establecida en el articulo 20 letra g) inciso 1°.

La resolucidn de INAPI, de fecha treinta de enero del aifio dos mil diecinueve, acogid
parcialmente la oposicidn deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en
las letras f) y g) inciso 1° del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y rechazé
parcialmente la marca para “productos quimicos para la agricultura, la horticultura y la
silvicultura, clase 1” dado que, para el resolutor, se cumplieron los tres requisitos
copulativos referente a las marcas comerciales notoriamente conocidas, a saber, el registro
de la marca oponente en el extranjero para distinguir los mismos productos o servicios, que
ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del publico consumidor, en el pais
originario del registro y que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder
confundirse entre ellos, asi el hecho de otorgar un signo idéntico a otro notorio en el
extranjero para distinguir productos similares inducird a error o engafio al publico
consumidor respecto de la verdadera procedencia empresarial de los productos a distinguir

Revisada en alzada, por sentencia dictada con siete de mayo del afio dos mil
diecinueve, el TDPI confirmd lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que
estimd que, atendido el estado procesal de la causa, se dio por establecido que el apelante
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posee registro en el extranjero previo de la marca “SATORI”, idéntica a la solicitada para
fungicidas, en clase 05, por lo que procedia la aplicacién de la causal de irregistrabilidad de
la letra g) del articulo de la ley del Ramo. En este sentido, sefialé el Tribunal, no puede
pasarse por alto que la norma citada permite la aplicacién extraterritorial de la ley chilena
para dar proteccidn en nuestro pais a una marca extranjera que no tiene existencia material
ni registral en el pais, de manera que es una disposicién excepcional, cuya aplicacién no se
puede extender a supuestos facticos no comprendidos en la norma, que exige
obligatoriamente y como requisito esencial, la tenencia previa de un registro en el
extranjero protegiendo los mismos productos a cuya proteccion se aspira en Chile, supuesto
al que ha dado cumplimiento el juzgador de primer grado, sin que estos sentenciadores
puedan ampliar la proteccion para productos relacionados, fundados en la disposicion legal
citada.

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

FOB — MAF ROL TDPI N°560-2019
MAQ-PFR-JRN
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ENVASE MULTIPROTECT

Observacion de fondo: articulos 19 y 20, letras e) y f) inciso 1° Ley N° 19.039.

Marca solicitada Causales fundante de la oposicidn
Solicitud N° 1.301.126
Solicitante: Lactalis do Brasil - Comércio, | La marca solicitada resulta carente de
Importacao e Exportacao de Laticinios | distintividad y de uso comun en relacion a los
Ltda productos pedidos y se presta para inducir a
Marca mixta: error o engafio respecto de la cualidad o
género de los productos.

Clase 29: Bebidas lacteas en las que
predomina la leche, yogur; kéfir [bebida
lactea], kumis [bebida lactea], productos
lacteos, leche, batidos de leche [bebidas
a base de leche], y bebidas lacteas
fermentadas [fermentos lacteos para uso
culinario].;

Marcas que dan lugar a un conjunto conformado por palabras en castellano e inglés,

gue no tienen un significado especifico, son evocativas y registrables.

La resolucién de INAPI, de fecha treinta y uno de mayo del afio dos mil diecinueve,
rechazé de oficio el signo requerido por las causales de irregistrabilidad contenidas en las
letras e) y f) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. La resolucion sefiala que la
expresiéon “Envase Multiprotect”, corresponde a "Envase Multiproteger", esto es, un
recipiente o vaso que tiene mucha o gran proteccion, siendo por tanto de uso comun y
carente de distintividad en relacion a los productos pedidos. La resolucion sefialé que los
elementos figurativos que se adicionan no logran desvirtuar lo anteriormente sefialado.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha cuatro de septiembre del afio
dos mil diecinueve, el TDPI revocé lo resuelto en primera instancia, estableciendo que el
signo mixto pedido correspondia a un conjunto conformado de una palabra en castellanoy
otra en inglés, sin un significado especifico. De esta forma para el sentenciador, el signo si
bien podria sugerir alguna idea o caracteristicas de los productos que distingue, no llega a
describirlos, por lo que bien puede caber dentro del concepto de una marca evocativa.

PFP — MAF ROL TDPI N°1517-2019
MAQ-AAP-PFR
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ETIQUETA

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

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.292.197 Titular: Rappi, Inc.
Solicitante: LONG MA Registro N° 1.274.163

Marca etiqueta:

Clase 9: Aparatos e instrumentos cientificos,
nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesaje, de
medicién, de sefalizacion, de control
(inspeccion), de salvamento y de enseianza;
aparatos e instrumentos de conduccion,
distribucion, transformacién, acumulacion,
regulacién o control de la electricidad;
aparatos de grabacién, transmisiéon o
reproduccién de sonido o imagenes;
soportes de registro magnéticos, discos
acusticos; discos compactos, mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, maquinas de calcular, equipos
de procesamiento de datos, ordenadores;
software; extintores

Clase 9: Aparatos e instrumentos
fotograficos, cinematogréficos, o&pticos,
aparatos e instrumentos de conduccién,
distribucidn, transformacion,
acumulacién, regulacién o control de la
electricidad; aparatos de grabacion,
transmisién o reproduccién de sonido o
imagenes; soportes de registro
magnéticos, discos acusticos; discos
compactos.

Cuando los elementos figurativos de los signos solo presentan diferencias minimas, el
que uno de ellos muestre un elemento denominativo, no resulta suficiente para

diferenciarlos.

La resolucion de INAPI, de fecha veinticinco de marzo del aiio dos mil diecinueve,
rechazé la demanda de oposicidn y concedid a registro la marca requerida, sefialando que
los signos no coincidian en ninguno de sus elementos denominativos, y que sus elementos
figurativos presentaban un disefio, estructura, color y fondos muy distintos, que permitian
distinguirse el uno del otro. A mayor abundamiento, indica que el hecho que el oponente
sea titular de un registro que cuenta con un “bigote” como elemento figurativo, no le otorga
proteccion sobre todas las formas posibles de representar dicha figura.
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Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha doce de agosto del afio dos mil
diecinueve, el TDPI revocd lo resuelto en primera instancia, estableciendo que ambos signos
presentaban como elemento figurativo un “bigote” cuya estructura muestra una diferencia
minima, que no logra otorgarle la distintividad necesaria para recibir amparo marcario.
Sefialé ademas que, existia relacion de coberturas entre ellos, lo que impedida distinguir
uno de otro, razon por la cual los consumidores incurriran en errores, confusiones o engafio,
en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir

La sentencia refirié finalmente que el hecho que la marca pedida no incluyera una
denominacién propia, no le otorga diferenciacidn respecto del signo de la oponente, por
cuanto entre los elementos figurativos existia una estrecha semejanza.

PFP — MAF ROL TDPI N°1404-2019
CIM-AAP-JFR
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UNICON

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

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.285.957 Titular: PRE-UNIC S.A
Solicitante: UNION DE CONCRETERAS S.A.  Registro N° 1.045.887
Marca mixta: Marca denominativa:
UNICO

Clase 16: Embalajes de cartén; Envases de = Clase 16: papel, cartén y articulos de estas
cartéon; Folletos; Guias [manuales]; materias no comprendidos en otras clases;
llustraciones; Impresiones graficas; productos de imprenta; material de
Impresos [formularios]; Libros; Manuales; | encuadernacion; fotografias; articulos de
Material de instruccion, excepto aparatos; papeleria; adhesivos (pegamentos) de
Material didactico, excepto aparatos; papeleria o para uso doméstico; material
Material impreso; Papel; Papel de  para artistas; pinceles; maquinas de escribir
envoltura y embalaje; Papel y cartdn; vy articulos de oficina (excepto muebles);
Plantillas  [articulos de  papelerial; material de instruccidon o material didactico
Publicaciones periddicas; Revistas (excepto aparatos); materias plasticas para
[publicaciones periddicas]; publicaciones @ embalar (no comprendidas en otras clases);
periodicas relativas a estudios de  caracteresdeimprenta; clichés deimprenta
factibilidad del uso y aplicaciéon del
concreto premezclado.;

Adicién o cambio de una letra puede generar un signo distinto

La resolucion de INAPI, de fecha veintisiete de febrero del afio dos mil diecinueve,
acogio la oposicién deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las
letras f) y h) inciso 1° del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y rechazé la marca a
registro, sefialando que de la comparacién grafica entre el signo solicitado y la marca
invocada por el actor, se apreciaba que la sefa del peticionario contenia integramente a la
contradictoria, sin que la adicién de la letra “N” final y los elementos figurativos que
contemplan el disefio de un camién con un tambor de hormigdn, resulten suficiente para
crear un signo diferente del otro.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha trece de junio del afio dos mil
diecinueve, el TDPI, revoca lo resuelto en primera instancia, estableciendo que, si bien es
cierto que los signos contemplan elementos comunes, también lo es, que la incorporacion
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de la letra final del signo pedido, es capaz de conformar una unidad diferente, carente de
los rasgos fisicos de la palabra previa que ha sido adoptada como marca comercial, sino que
ademas ausente del significado que le es propio. En efecto, sefialé el sentenciador, no es
raro en el lenguaje que una letra conforme palabras diversas, caracteristica que se repite
en derecho marcario, citando a modo de ejemplo, camino versus casino; tasa versus basa;
etc.

Finalmente, el fallo considera que ademas de las diferencias graficas, fonéticas y
conceptuales a que se ha hecho referencia previamente, la sefa presentada a registro
posee elementos figurativos que contribuyen a su diferenciacion.

PFP — MAF ROL TDPI N°759-2019
MAQ-JGL-JRN
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GIMLIAND

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

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.287.734 Titular: LABORATORIOS SAVALS.A.
Solicitante: AstraZeneca AB Registro N° 863.988
Marca denominativa: Marca denominativa:
GIMLIAND GINLINE
Clase 5: Preparaciones y substancias @ Clase 5: Productos farmacéuticos,
farmacéuticas. veterinarios e  higiénicos, sustancias

dietéticas para uso médico, alimentos para
bebes; emplastos, material para apésitos;
material para empastar los dientes y para
moldes dentales; desinfectantes; productos
para la destruccion de animales dafiinos;
fungicidas, herbicidas.

Marcas que presentan semejanzas graficas y fonéticas no pueden coexistir para los

mismos productos o relacionados.

La resolucion de INAPI, de fecha cinco de febrero del afio dos mil diecinueve, rechazé
la oposicién deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y
h) inciso 1° del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y concedié la marca para su
registro dado que, para el resolutor, al efectuar la comparacidén grafica entre el signo
solicitado y la marca invocada por el actor, no se advertian semejanzas graficas y fonéticas
determinantes. En efecto, el resolutor indica que habida cuenta de la especial configuracion
con que se presentan las marcas en litigio, lograrian dar origen a signos independientes,
poseedores de un concepto propio que puede ser facilmente reconocible y distinguible por
el publico consumidor.

Sefiald el érgano administrativo que, si bien las marcas en conflicto comparten
cuatro letras, salvo las dos primeras, el resto no se encuentra en el mismo orden ni
secuencia. Ademas, la marca pedida sustituye las ultimas letras “NE” por “AND”, lo cual
resulta determinante para conferirle a cada signo una estructura grafica y fonética
diferente, lo cual sera facilmente apreciado por el consumidor, dando lugar a presumir de
forma racionalmente fundada que es perfectamente posible una coexistencia pacifica en el
mercado.

A mayor abundamiento se precisd que tratandose de marcas que no son idénticas,
su coexistencia en mercados de productos cuya venta se realiza tras un mostrador o por
medio de un profesional capacitado, permite que pequefias diferencias eviten que el
consumidor medio realice una errada interpretacion de la conexién entre dichas marcas, tal
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como se aprecio en el caso de autos, por lo que no induciria a error a los consumidores, y
por tanto se impide un verdadero riesgo de confusidn entre los signos en litigio.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con catorce de mayo del afio dos mil
diecinueve, el TDPI revocé lo resuelto por el resolutor de primer grado, al considerar que el
signo “GIMLIAND”, pedido para distinguir preparaciones y substancias farmacéuticas de
clase 5, pese a diferir en algunas de sus letras con la marca “GINLINE”, de la oponente, que
protege productos relacionados a los pedidos de clase 5, presenta semejanzas graficas y
particularmente fonéticas relevantes con la marca de la oponente, lo que sumado a la
vinculacidon en los ambitos de cobertura conlleva a concluir que, el otorgamiento de la
presente solicitud representara riesgo de confusion, error o engafio para los consumidores
respecto del origen empresarial de los productos.

En efecto, el Tribunal sefialé que ninguno de los dos signos muestra una forma de
pronunciacion facil o univoca para el consumidor medio, dando como resultado términos
que pueden llevar a expresarse de manera altamente similar en un dmbito en el que las
posibilidades de confusidn, error o engafio pueden tener consecuencias especialmente
graves, que se debe procurar evitar.

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

FOB — MAF ROL TDPI N°631-2019
MAQ-PFR-JRN
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ASISTENCIA AHORA

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

Marca solicitada

Marca fundante de la oposicion

Solicitud N° 1.281.199

Solicitante: INVERSIONES Y CAPITALES
AMERICAN ASSIST, LLC

Marca mixta:

Clase 37: Construccién; reparacion de
articulos o productos de las clases 07, 08,
09, 10, 11, 12; instalacion de articulos o
productos de las clases 07, 09 (con
excepcion de software), 10, 11 y 12;
servicios de asistencia vial en caso de
averia de vehiculos por reparaciéon y
mecanica; servicios de asistencia en
reparacion de viviendas vy edificios;
albaiiileria, trabajos de fontaneria;
inspecciones in situ para reparacion,
instalacion y reparacién de ordenadores;
reparacion de cerraduras; servicios de
asistencia en reparacién de electricidad,
mobiliario, instrumentos, herramientas,
informaciones en materia de
construccidon y reparacién; cambio de
llanta por repuesto, vulcanizacion de
neumaticos [reparacién], asistencia en
caso de averia, entre otros.

Titular: AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
Registro N° °844.346
Marca denominativa:

AC CLUB ASISTENCIA

Clase 37: Servicios de reparacion vy
mantencién de vehiculos motorizados de la
clase 12; lavado de vehiculos y servicios de
gasfiteria.

Marcas evocativas pueden ser susceptible de proteccion marcaria, sobre todo cuando

los elementos figurativos del rétulos poseen caracteristicas propias y singulares.

La resolucion de INAPI, de fecha dieciocho de marzo del afio dos mil diecinueve,

rechazé la oposicidn deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las

letras f) y h) inciso 1°, del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, pero la acogié en lo

relativo a la letra e) del mismo precepto legal, rechazando en definitiva la marca, toda vez

gue estimo que ésta se componia de los elementos ASISTENCIA y AHORA, que, de

conformidad al Diccionario de la Real Academia Espafiola ASISTENCIA significa, en una de
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sus acepciones, “Accién de prestar socorro, favor o ayuda”. Por su parte “AHORA” se define,
segln el mismo diccionario como “En este momento o en el tiempo actual”. Asi, analizada
la marca solicitada en su conjunto, para INAPI; seria posible concluir que se trata de un
término descriptivo para los servicios que pretende distinguir, sin que cuente con otro
elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con veintisiete de junio del afio dos mil
diecinueve, el TDPI revocé lo resuelto por el resolutor de primer grado, toda vez que estimg,
a diferencia de lo fallado por INAPI, que el conjunto conformado por las palabras
“asistencia” y “ahora”, resulta meramente evocativo para la cobertura que intenta. En
efecto indico, la expresidon “ASISTENCIA AHORA”, si bien da cuenta de una frase que posee
un significado, se debe atender también, a que el conjunto muestra una creacion ingeniosa,
que no se refiere directamente a los servicios que se busca distinguir, sino que solamente
evoca potenciales atributos o aptitudes, que se entiende no dan cuenta necesariamente de
su significado gramatical.

Ademas, el resolutor de segunda instancia sefialé que, revisados los componentes
figurativos del rotulo presentado a registro, también se observa que transforma la letra “o”
de la palabra “ahora” en un reloj, cuyo disefio es propio y singular, todo lo cual, contribuye
a la identidad del conjunto que se ha adoptado como marca comercial.

FOB — MAF ROL TDPI N°1033-2019
MAQ-PFR-JRN
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EL PENON

Oposicion: articulos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039.

Marca solicitada Marca fundante de la oposicion
Solicitud N° 1.223.001 Titular: EMPRESA EL PENON S.A.
Solicitante: WALMART CHILE S.A. Registro N° °949.198
Marca denominativa: Marca denominativa:
EL PENON EL PENON

Clase 39: Almacenamiento; Distribucion Distingue un establecimiento comercial para
[reparto] de productos; Embalaje y |acompray venta de articulos especificos de
depdsito de mercancias; Envio de  |as clases 1 a 34, en las regiones V y XIII.-
mercancias; Manipulacion de carga;
Transporte; Transporte v
almacenamiento de productos.

Servicios de clase almacenamiento, distribucion, embalaje y depdsito de mercancias,
no tienen relacién con los prestados por un establecimiento comercial referido a

compra y venta de toda clase de productos.

Corte Suprema acoge recurso de casacion por estimar que los rubros guardan

conexion.

La resolucion de INAPI, de fecha veintiocho de marzo del afio dos mil diecisiete,
rechazé la oposicidn deducida en base a las causales de irregistrabilidad contenidas en las
letras f) y h) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que estimd que el
ambito de proteccion de los signos era diferente por lo que correspondia aplicar el principio
de especialidad de las marcas contenido en el articulo 23 de la Ley 19.039.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con ocho de agosto del afio dos mil
diecisiete, el TDPI confirmo lo resuelto por el resolutor de primer grado, sefialando que se
encontraban contestes con los fundamentos de la sentencia de primera instancia, en cuanto
aplica correctamente el principio de especialidad marcario consagrado en el articulo 23 de
la Ley del ramo, por lo que se confirma la sentencia.

Recurrida de casacion por parte del oponente, la Excma Corte Suprema por
sentencia de fecha tres de abril del afio dos mil dieciocho resolvié acoger el recurso de
casacioén, anular la sentencia y dictar la correspondiente de remplazo.

Para ello consideré primeramente que para una adecuada solucién del asunto, ha
de considerarse que entre las marcas en conflicto existe una identidad grafica y fonética,
por lo que en este contexto factico, es necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad
contenido en el articulo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando prohibe inscribir marcas
“iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con
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otras ya registradas o vadlidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o
establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase
o clase relacionadas, por lo que quedaba claramente establecido que debido a su caracter
denominativo e identidad grafica y fonética las marcas podian efectivamente confundirse.

Por su parte en el considerando “Sexto” el Tribunal de casacion estimdé que existia
coincidencia de coberturas entre los signos en conflicto, pues el registro de la oponente
distingue un “Establecimiento Comercial de compra y venta de productos de la clase 1 a la
34”, lugar donde evidentemente se realizan las actividades de almacenamiento, embalaje
y manipulacidn de carga, que pretende distinguir la solicitante en la clase 39, por lo que la
causal invocada por la oponente se verifica plenamente.

De esta manera para el sentenciador es claro que el fallo impugnado, al no apreciar
una relacién entre los ambitos de proteccion o, al menos, el grado de conexidn, incurrié en
un error de derecho al omitir la aplicacion del precepto del literal h) del articulo 20 de la Ley
sobre Propiedad Industrial a la denominacién pedida, desde que se configuran sus
presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en
examen, toda vez que significd desestimar una oposicién que debia ser aceptada
cabalmente.

En la sentencia de remplazo el Tribunal resuelve que a marca denominativa “El
Pefién” para distinguir “Almacenamiento; distribuciéon de productos; embalaje y depdsito
de mercancias; envio de mercancias; manipulacién de carga; transporte y almacenamiento
de productos” en la clase 39, ademds de exhibir una identidad grafica y fonética con la
marca “El Pefidn”, registrada por el oponente para distinguir un “Establecimiento Comercial
de compra y venta de productos de la clase 1 a la 34”, presenta una clara relaciéon de
cobertura con aquélla que se alza en su contra, lo que desde luego generara confusidn entre
las expresiones en conflicto y la posibilidad de error o engafio en los consumidores sobre la
cualidad de los servicios y la procedencia empresarial de los mismos, circunstancias que
impiden su proteccidén marcaria

MAF ROL TDPI N°887-2017 Excma Corte Suprema
PFR-VHR-JCGL Rol N° 39.655-17.
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III. Demanda de nulidad

MI COPILOTO

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

Marca impugnada Fundamentos de la demanda de nulidad
Solicitud N° 1.153.821 Demandante: Comercial Importadora S.A.
Titular: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA  de C.V.
ENEX S.A. Indica ser el creador de las siguientes

marcas en el extranjero:

TU COPILOTO
SU COPILOTO
MI COPILOTO

Clase 4: Aceites y grasas para uso
industrial; lubricantes; productos para
absorber, rociar y asentar el polvo;
combustibles (incluida la gasolina para
motores) y materiales de alumbrado; velas
y mechas de iluminacién.

Valoracion de la prueba que consiste en meras fotocopias.

Fotocopias e impresiones, por si solas, no resultan suficientes para acreditar la famay

notoriedad.

La sociedad Comercial Importadora S.A. de C.V., demanda la nulidad del registro
antes individualizado, para lo cual sefiala que se trata de una compafiia mexicana con mas
de 80 anos satisfaciendo las demandas del mercado. En efecto, indicd en su libelo que posee
una familia de marcas consistentes en los signos TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI
COPILOTO, pues es el creador de dichos signos desde al menos 1997. En este contexto, se
atribuye ser la verdadera creadora, titular y primer adoptante en su pais de origen (México)
de la marca de autos para distinguir productos de la clase 4, dotada de fama y notoriedad
en el mercado internacional.

Precisa en su demanda que el actual titular de la marca Ml COPILOTO impugnada
pretende aprovecharse del prestigio y posicionamiento ganado licitamente con su familia
de marcas TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI COPILOTO, la cual posee una larga trayectoria
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y fama internacional, lo que constituye un acto contrario a los principios que informan la
competencia leal y la ética mercantil.

Finalmente, manifiesta que la similitud entre los signos en conflicto generard todo
tipo de errores y confusiones en los consumidores, hechos que precisamente la legislacién
marcaria pretende precaver. En efecto, los consumidores conocedores de la familia de
marcas TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI COPILOTO, del actor, erradamente creeran que el
signo impugnado forma parte de su familia de marcas, lo que serd un hecho absolutamente
alejado de la realidad. Asi las cosas, de mantenerse la vigencia del registro impugnado
causara diversos perjuicios al demandante, ya que la demandada pretende que los
consumidores asocien los productos con su famosa familia de marcas TU COPILOTO, SU
COPILOTO y MI COPILOTO

La sentencia de INAPI, de fecha dieciocho de julio del aifio dos mil diecisiete, acogid
la demanda de nulidad fundada en la letra g) inciso 1° del articulo 20 de la Ley 19.039, por
cuanto dicha causal supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, que fueron
acreditados, a saber, el registro de la marca demandante en el extranjero para distinguir la
misma cobertura, que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del publico
consumidor, en el pais originario del registro y que los signos en pugna se asemejen, en
términos de poder confundirse entre ellos.

Asimismo, se acogi6 la nulidad en base a la letra f) del articulo 20 de la Ley del ramo,
ya que por una parte se ha registrado una marca similar a la marca del demandante en
términos graficos y fonéticos y, por otro lado, se ha registrado dicha marca con una
cobertura directamente relacionada a la marca del demandante y por la que es famosa y
notoria, motivos por los cuales para el resolutor de primer grado, resultarian suficientes
para concluir que el mantener la vigencia de la marca registrada a nombre del demandado,
podria dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el publico consumidor, en
cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que distingue el registro
impugnado.

Finalmente, se rechazé la demanda de nulidad invocada por el demandante fundado
en la letra k) del articulo 20 de la Ley No 19.039, al no existir antecedentes que permitieran
configurar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Revisado en alzada lo resuelto por el sentenciador de primer grado, se revocé lo
resuelto por el drgano administrativo, toda vez que el Tribunal consideré que la prueba
rendida en autos estaria compuesta Unicamente pro fotocopias simples e impresiones, sin
contar con ningln documento auténtico que pueda sustentar la validez y originalidad de las
referidas copias e impresiones. En efecto, seiialé el TDPI que, simples impresiones y copias
fotostaticas son los documentos mas febles y facilmente modificables, por lo que darles
valor probatorio por siy ante si, contraviene los principios de la sana critica porque la légica
y la experiencia dicen que los documentos son moldeables, cortables, coloreables y en
general modificables segun la percepcidn de quien los aporta.

Por lo anterior, es que el Tribunal de alzada estimd el que demandante no ha
demostrado su fama y notoriedad en el pais de origen o en otros en la clase 4, por lo que
no corresponderia acoger su pretensién.

Asi las cosas, se considerd que de mantenerse la vigencia del registro cuya nulidad
fue pretendida no se daria motivo a errores o confusiones entre el publico consumidores
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en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos de clase 4, que distingue
el registro impugnado.

En contra de la sentencia revocatoria, se interpuso un recurso de casacidn para ante
la Excelentisima Corte Suprema, fundado en la infraccién del articulo 16 de la Ley 19.039,
el que fue rechazado con fecha veintidés de octubre del afio dos mil diecinueve, toda que,
para el Tribunal de casacion, la revision del fallo permitié advertir que las probanzas
ofrecidas fueron valoradas por los juzgadores en la forma y dentro de los limites sefialados
en el articulo 16 de la Ley N° 19.039. Al efecto, se sefiald que lo razonado por los jueces para
desestimar la prueba rendida por la solicitante no se traduce, por si solo, en una
contravencion a las reglas de la légica, las maximas de la experiencia y los conocimientos
cientificamente afianzados, en los términos que alude dicha norma.

A mayor abundamiento y refrendando lo anterior, fue posible argumentar que de la
simple lectura del fallo los sentenciadores arribaron a la resolucién sobre la base del analisis
de los parametros particulares que el derecho marcario impone analizar, particularmente
en lo tocante a la distintividad, fama y notoriedad argumentada, respecto de los cuales el
recurso sélo plantea una discrepancia de apreciacién para provocar una nueva revisién de
los hechos, sustentandose por ende el reparo en la valoracién que los jueces de la instancia
realizaron de la prueba rendida, cuestién que no ha sido impugnada adecuadamente en el
caso en estudio. Por lo tanto, no quedd sino concluir que, en el caso en andlisis, el ejercicio
realizado por los sentenciadores del grado no merece, a juicio de la Corte Suprema, reparo
susceptible de dar lugar a la invalidacion del fallo, razén por la que resulta pristino concluir
gue no se configurd en la especie la causal de nulidad incoada.

Finalmente y no obstante lo antes razonado, la Corte precisé que no comparte el
argumento dado por los juzgadores del grado que dice relacidn con la prueba documental
rendida por el demandante al sefialarse que ésta carece de valor probatorio “por siy ante
si”, por la sola circunstancia de tratarse simples fotocopias “moldeables, cortables,
coloreables y en general modificables segun la personal percepcién de quién los aporta”,
toda vez que tales instrumentos si constituyen medios de prueba idéneos para producir fe
sobre un hecho determinado —inclusive consta de autos que éstos no fueron objetados por
la contraparte-, en la medida que cumplan con las exigencias establecidas para ello por el
legislador. Distinto y acertado resulta entonces sostener, que las citadas fotocopias no
resultan suficientes, por si solas, para tener por acreditada la “fama y notoriedad” de los

signos de que es titular la empresa demandante, en cuanto no tienen el mérito para ello.
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