. BOLETIN N° 1 - Marzo 2024

Tribunal
de Propiedad
Industrial

T
D
P
1]

BOLETIN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA



CONTENIDO

l. ReChazos adminiStratiVos .......eeeuieiieiieieereeee ettt nee e 1
MAR DE JUAN FERNANDEZ.........ceveiiuieiteteteiieecaete ettt sttt s st s s s bbb s s s aeee 1
MARCA FIGURATIVA ...ttt sttt ettt e sh e she e st st e s bt e b e e beesbeesmeesnneenneens 4
MARCA TRIDIMENSIONAL ....otttttttttttttitttttttetrereeteteeeeeeeeeteeeerererererereeererereaereaererererarererarerererererenenenenens 6
MARCA TRIDIMENCIONAL CAPEL ....cetttttitietiietttttttttetetettneeereeereeerereseeereeeeerereserereresenererererererererereneneee 8
CLOUD PROMO ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeaaaeaeens 10
UNLIMIT <ttt ettt et b e st st et et e b e bt e s be e saeesae e et e e beesbeesaeesmtesabeeabeenbeenbeenneas 12
WVERKLIN <.ttt ettt b e b e s bt st st e bt e b e e bt e s bt e sae e sabe et e e be e beenbeesneesabeenseenseens 14
TECNOLOGIAS GLOBALES DE IMPACTO GLOBAL.......ooitieieeiieniteniteete ettt 16
PIERRE CARDIN ..eettttttttttttttttttttttttteeteeeeeeereeeeeetaereeeeeeeaeeeseaeseeeseeeeeaeseaeseaeseseaesesesesesesenenesenesesenanesesanens 18
MARCA DE POSICION ....cettttttttttttrtttttttttttteetrertrerteererererereetae e ... 20

| R 0 T=T o o T o o [0 o T o To 15 o] o] o NP PSSP 22
ZOA ettt b bt b e h et e a et et e e bt e bt e bt e ehe e eate e bt e bt e be e bt e abeeeneeeateeteenteens 22
INALOG .ttt ettt e b e s bt s a e sa e et e bt e b e e bt e s be e sheeeae e et e e beeeheesheesatesabeebe e beenbeenaeas 24
FUENTE DE SODA ALEMANA .ttt et e e e e e e sttt e e e e e e e nnereeeeeeeens 26

. Demandas de NUIIAAd ......c.ooiiiiiiiiiie ettt sabe e st e bt e e sbeeesaeees 28
ARM ettt sttt e h e bt e Rt e e et st e bt e bt e bt e nre e s ne e e et eneereen 28
CAPITALIZARME BY LECAROS GROUP........eeiiiiiiiiiiiiittteeee ettt ettt ee e e e 30
AXIS ettt b e b et h et ettt e bt e be e eh e e ehe e eate et e e bt e be e bt e abeeeheeeateeteenteen 33

v (011 g0 1 =T o U 1o LSOO OPPTT PRI 35



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 1 - Marzo 20241

l. Rechazos administrativos

MAR DE JUAN FERNANDEZ

Observacioén de fondo: articulos 19y 20, letras e) y j) de la Ley N° 19.039

Marca solicitada

Solicitud N° 1.521.598
Solicitante: PESQUERA KARIN ULLOA RIVERA EIRL
Marca Mixta:

R

1{ ANDEZ

Clase 29: Carne, carne de ave, pescado, mariscos, frutas, verduras, legumbres congeladas.

Clase 35: Servicios de compray venta al por mayor y al detalle de aparatos de gimnasia, aparatos
para ejercicios fisicos, ropa, calzado, complementos alimenticios a base de proteinas,
complementos nutricionales, suplementos nutricionales, suplementos alimenticios a base de
proteinas, servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de anzuelos, hilos de materias
plasticas que no sean para uso textil, trajes de supervivencia, zapatos para proteccidon contra
accidentes e incendios, botas de deporte, vehiculos, carpas, servicios de compra y venta al por
mayor y al detalle de carne, carne de ave, pescado, mariscos que no estén vivos, frutas
congeladas, verduras, hortalizas y legumbres congeladas, pan, pizzas, crustaceos vivos,
crustdceos que no estén vivos, servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de bebidas
cola, servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de limpieza, servicios de
compra y venta al por mayor y al detalle de cosméticos, polvos cosméticos, jabones cosméticos,
balsamo para el cabello, labiales cremosos, sales de bafio, agua micelar, aceites esenciales, aceite
para masaje, perfumes, lociones para el cuidado de la cara y el cuerpo, enjuague bucal, espuma
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de bano, gel de ducha y bafio, gel para el cabello, cremas cosméticas, preparaciones
desmaquillantes.

Indicacidn geografica

Distintividad del conjunto

La sentencia del INAPI de fecha once de octubre del afio dos mil veintitrés,
rechazé de oficio el signo solicitado, fundamentado en las causales de irregistrabilidad de
letras e) y j) del articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Respecto de la letra e), la resolucidn indica que el signo solicitado es un conjunto
indicativo y carente de distintividad, puesto que corresponde a una expresion compuesta
por lo términos “Mar de Juan Fernandez”, archipiélago o conjunto de islas ubicado en el
Pacifico Sur con biosfera singular que se caracteriza por la presencia de peces, crustaceos
y mariscos.

Para el resolutor se trata un conjunto que en su estructura y extensidon no
contiene elementos distintivos siendo indicativo de origen de los productos y servicios
gue solicita, que se configura a partir de un término susceptible de utilizarse para una
multiplicidad de oferentes en el mercado. Ademads, considera, que el signo solicitado es
similar a la Indicacién Geogréafica Cangrejo Dorado de Juan Ferndndez, que protege
Cangrejo no vivo, clase 29, incurriendo en la causal de la letra j) del articulo 20 de la ley
del ramo.

La peticionaria apela sefialando que “Mar de Juan Fernandez”, no es un término
de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos o servicios, ni
describe los productos o servicios requerido, poseyendo la distintividad necesaria, al no
corresponder a la designacién usual de los productos o servicios ni describir sus
caracteristicas, siendo mas bien un signo de caracter evocativo.

Ademas, alega que han sido concedidas otras marcas con similares caracteristicas,
tales como” “LANGOSTA DE JUAN FERNANDEZ” registro N°943.599; “MARES DE JUAN
FERNANDEZ” registro N° 1.226.248; “CHILE ES MAR” registro N°1.200.323, entre otros.

Con fecha veintinueve de noviembre del afio dos mil veintitrés el Tribunal de
apelacion revoca parcialmente la resolucidn de primer grado. En lo que dice relacién con
la letra j) del articulo 20 de la ley del ramo, estimo que pese a compartir el signo pedido
algunas palabras con el citado, particularmente, se trata de una expresién que no incluye
los términos “cangrejo dorado”, por una parte y “mar de”, todo lo cual da origen a un
conjunto que se aleja de la indicacidén geografica invocada.

Respecto a la letra e) los sentenciadores de segunda instancia estimaron que
efectivamente se configura dicha causal de irregistrabilidad, ya que la expresién “Mar de
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Juan Fernandez” corresponde a la denominacion que identifica a un area marina
protegida en la zona del archipiélago de Juan Fernandez, quedando rechazada la marca
por dicha causal.

PFP ROL TDPI N° 001824-2023
MAQ-AAP-PFR
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MARCA FIGURATIVA

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1.518.839
Solicitante: Bombones Varsovienne S.A.
Marca figurativa:

Clase 30: Cacao, chocolate; bombones de azucar; bombones de chocolate; barras de
chocolate; bebidas a base de chocolate; bizcocho y bombones de chocolate y nueces;
chocolate caliente; chocolate para confiteria y pan; chocolates en polvo; corteza de
chocolate con granos de café molidos; dulces de chocolate; frutos secos recubiertos de
chocolate; masa para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]; mousse de
chocolate; pastas de chocolate; pretzel recubiertos de chocolate; salsa de chocolate;
sirope de chocolate; mezclas de cacao.

Marca figurativa

Representacion especifica de las posibles formas de simbolizar una imagen

La sentencia del INAPI de fecha once de septiembre del afio dos mil veintitrés,
rechazé de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra e) del articulo 20 de la Ley
de Propiedad Industrial, por considerar que el signo correspondia a una marca de disefio
habitual en el mercado para diversos productos tipo dulces o golosinas.

Apela la peticionaria argumenta que la marca a lo méas deberia considerarse
evocativa para la cobertura que requiere.
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Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha dos de
noviembre del afio dos mil veintitrés, revocd el fallo apelado, concluyendo que la
etiqueta requerida corresponde a un signo caricaturesco donde lo que se solicita es una
representacion especifica de las muchas posibles formas de simbolizar una imagen de un
sombrero de bruja, siendo susceptible de recibir amparo marcario. Ademas, para el
resolutor la figura solicitada, tal como ha sido presentada, es distintiva respecto a la
cobertura pedida y su registro no obsta a que otras figuras diferentes coexistan en el
mercado.

GCG ROL TDPI N° 1748-2023
CIM-AAP-PFR



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 1 - Marzo 202416

MARCA TRIDIMENSIONAL

Observacién de fondo: articulos 19y 20, letras e) y f) de la Ley N° 19.039

Marca solicitada

Solicitud N°  1.515.525
Solicitante: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Marca Tridimensional:

Clase 29: Papas fritas; nueces preparadas; semillas preparadas (semillas de girasol
preparadas, semillas de maraiidn preparadas, semillas de sésamo cocidas, que no sean
condimentos ni saborizantes, semillas de sésamo tostadas y molidas).

Clase 30: Bocadillos a base de maiz; Cabritas (palomitas de maiz).

Marca tridimensional

Falta distintividad

Registros en el extranjero requisitos sustantivos en el pais de origen

La sentencia del INAPI de fecha seis de septiembre del afio dos mil veintitrés,
rechazé de oficio el signo solicitado, fundamentada en las letras e) y f) del articulo 20 de
la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que la marca corresponde a un producto
alimenticio, que representa una masa enrollada para distinguir snacks, por lo que su
registro puede inducir a error o engafio a los consumidores acerca de la verdadera
naturaleza de los productos al generar la expectativa o la falsa percepcién de que estén
adquiriendo cierto tipo de snacks consistentes en frutos secos, cabritas o semillas, pero
gue en realidad corresponden a una categoria de alimentos distintos consistentes en
rollitos o barquillos enrollados elaborados a base de harina.

La peticionaria apela sefialando que es la legitima creadora, titular y usuaria de la
marca pedida consistente en una forma tridimensional para sus reconocidos productos
TAKIS. Sefala que desde el lanzamiento de la marca ha iniciado una fuerte camparia de



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 1 - Marzo 20247

posicionamiento, incluso como auspiciador oficial de la seleccion mexicana de futbol.
Hace presente que la marca que pide registrar fue declarada famosa en México por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ademas, indica que el signo requerido, se
encuentra registrado en Peru, México, Argentina, Marruecos, Costa Rica, Uruguay,
Nicaragua, Panamd, Emiratos Arabes y Bolivia, entre otros.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de noviembre
del afio dos mil veintitrés se confirma la resolucidn de rechazo, en lo que dice relacién a
laletra e)y, se revoca en lo referente a la letra f), ambos del articulo 20 de la ley del ramo.

Respecto de la letra e), sefiala que la solicitud corresponde a un barquillo doblado
en forma de espiral en tonos azul, en seis vistas, cuatro de ellas en forma vertical, otra
horizontal y la ultima se ve el interior de la figura por lo que no se ve en ella fuerza
distintiva que le permita identificarse en el mercado por su forma respecto de otros
barquillos que corresponden a formas circulares planas con la misma forma y funcion,
todo lo cual contribuye a la imposibilidad de percibir |la identidad del signo solicitado.

El Tribunal, emite pronunciamiento respecto de los registros previos en el
extranjero, estableciendo que “no existen antecedentes sobre cémo se obtienen estos
registros y que requisitos sustantivos se superaron en su pais de origen para lograr la
proteccion marcaria”.

Finalmente, revoca la letra f), al no advertirse como la sefia pedida, puede ser
inductiva a error o engafo a los consumidores.

La sentencia no fue recurrida de casacion.

PFP ROL TDPI N° 001640-2023
MAQ-CIM-PFR
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MARCA TRIDIMENCIONAL CAPEL

Observacién de fondo: articulos 19y 20, letras e) y f) de la Ley N° 19.039

Marca solicitada

Fundamento observacion de fondo

Solicitud N° 1504339
Solicitante: Cooperativa Agricola
Pisquera Elqui Limitada.

Marca tridimensional:

i

Clase 32: cervezas; aguas minerales;
bebidas sin alcohol; zumos de frutas;
siropes para bebidas; preparaciones para
elaborar bebidas sin alcohol

Clase 33: bebidas alcohdlicas excepto
cerveza

Articulos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley de
Propiedad Industrial.

La marca tridimensional pedida corresponde
en su forma a una imitacién de una escultura
monolitica de nombre “Moai” reconocida
como parte integrante de la cultura Rapanui,
grupo originario de Chile

Marca tridimensional

Falta de distintividad

Expresiones culturales de pueblos originarios

La sentencia del INAPI de fecha veintinueve de septiembre del afio dos mil
veintitrés, rechazo de oficio el signo solicitado, fundamentado en las letras e) y f) del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por considerar que el signo era la forma de
una estatua monolitica propia de la cultura del pueblo RAPA NUI, originario de Chile, por
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lo que se trata de un signo descriptivo o indicativo cuyo registro podria prestarse para
inducir error o engafio en relacién con el dmbito de proteccidén.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de
diciembre del afio dos mil veintitrés, confirma el fallo apelado. En efecto, sostiene que la
marca tridimensional solicitada “carece de la capacidad distintiva necesaria para asociar
el producto pedido con un origen mercantil de los mismos, ya que los “Moai”
corresponden a la expresioén cultural y tradicional de los habitantes de la isla de pascuay
a sus caracteristicas y atributos asociados a dicho grupo humano, por lo que no era
posible beneficiarse de sus expresiones culturales ya que forman parte de un patrimonio
cultural inmaterial de los Pueblos Indigenas, consagradas en nuestro ordenamiento
juridico”.

Asimismo, agrega que el signo solicitado es inductivo a error o engafio al existir
una vinculaciéon entre la cobertura requerida y el pueblo originario RAPA NUI, por tanto,
no es susceptible de proteccidn marcaria.

En contra de lo resuelto no se presenté recurso de casacion, quedando la causa
ejecutoriada.

GCG ROL TDPI N° 1748-2023
CIM-AAP-PFR



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 1 - Marzo 202410

CLOUD PROMO

Observacién de fondo: articulos 19y 20, letra h) inciso 1° de la Ley N° 19.039

Marca solicitada

Fundamento observacion de fondo

Solicitud N° 1519470

Solicitante: Fidel Ernesto Caupolican
Lagos Aguirre.

Marca mixta:

Clase 42: creacion de programas
informaticos; servicios de asesoramiento en
materia de desarrollo y mejora de la calidad
del software; programacion de ordenadores;
facilitacion de software en linea no
descargable; disefio de software y hardware;
alquiler de software; actualizacién vy
mantenimiento de software informatico;
analisis de filtros; almacenamiento
electronico de datos; arrendamiento de
hardware vy software; desarrollo de
productos para terceros; servicios de
ingenieria de software para el procesamiento
de datos; consultoria sobre tecnologia
informatica; disefio de aparatos e
instrumentos mecanicos, electromecdnicos y
optoelectrénicos; alquiler de aparatos de
procesamiento de datos; disefio de
maquinas, aparatos e instrumentos incluidas
sus partes o sistemas compuestos de tales
maquinas, aparatos e instrumentos;
investigacion técnica; siembra de nubes.

Articulos 19y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de
Propiedad Industrial.

Registro N° 1139592

Marca:

Promo
import

Protege servicios cientificos y tecnolégicos,
asi como servicios de investigacion y disefio
en estos ambitos; servicios de analisis e
investigacion industriales; disefio y
desarrollo de equipos informdticos y de
software, de la clase 42.
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Signos diferenciables por sus complementos

La sentencia del INAPI de fecha trece de septiembre del afio dos mil veintitrés,
rechazé de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del articulo 20 de la Ley
de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas graficas y fonéticas determinantes
de los signos y la posibilidad que su registro se preste para inducir en confusién.

Apela la peticionaria, fundamentandose en que las evidentes diferencias
existentes entre los signos, no inducird en confusion a los usuarios.

El TDPI por sentencia pronunciada con fecha catorce de noviembre del afio dos
mil veintitrés, revocé el fallo en alzada argumentando que en el signo pedido el elemento
determinante y principal corresponde a la expresién CLOUD, que difiere absolutamente
de la expresion IMPORT, incorporado en el registro previo, por lo tanto, los signos pueden
coexistir en el mercado sin inducir en confusion al publico usuario de los servicios.

GCG ROL TDPI N° 1864-2023
MAQ-CIM-PFR
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UNLIMIT

Observacién de fondo: articulos 19y 20, letra h) inciso 1° de la Ley N° 19.039

Marca solicitada Fundamento observacion de fondo
Solicitud N° 1525473 Articulos 19y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de
Solicitante: Jung Suk Joo Lee. Propiedad Industrial.
Marca mixta: Registro N° 1.198.622
Marca:

UNLIMIT

Clase 25: Gorros (sombrereria). U M LI M I T E D

Protege Prendas de vestir, calzado, articulos
sombrereria, de la clase 25.

Similitud fonética como motivo de confusion en los consumidores

La sentencia del INAPI, de fecha veinticinco de octubre del afio dos mil veintitrés,
rechazo de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del articulo 20 de la Ley
de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas graficas y fonéticas determinantes
de los signos y las que se presten para inducir en confusion.

Apela la peticionaria, fundamentandose en que las marcas presentan diferencias
suficientes como para coexistir pacificamente en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha dos de enero
del afio dos mil veinticuatro, confirma el fallo en alzada, al sostener que la sola
eliminacidn de las letras “ed” finales del signo previamente registrado, no corresponden
a un cambio fundamental, puesto que, desde el punto fonético los signos se escuchan
parecidos, lo cual sera motivo de confusidén entre los usuarios, especialmente al hacer
publicidad de éstos por medios verbales.
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En contra de lo resuelto no se presentd recurso de casacidn, quedando la causa
ejecutoriada.

GCG ROL TDPI N° 1864-2023
MAQ-CIM-PFR
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WERKLIN

Observacioén de fondo: articulos 19 y 20, letra h) inciso 1° de la Ley N° 19.039

Marca solicitada

Fundamento observacion de fondo

Solicitud N° 1525676
Solicitante: Jorge Luis Abate Barra.
Marca mixta:

WERKLIN

Clase 3: productos de limpieza

Clase 35: servicios de compra y venta al
por mayor y al detalle de productos de la
clase 3;

Clase 35: servicios de compra y venta al
por mayor y al detalle de productos de la
clase 21.

Articulos 19y 20 letra h) inciso 1° de la Ley de
Propiedad Industrial.

Registro N° 874.104

Marca:

VERCLIN3

Protege preparaciones para blanquear de
uso cosmético, para el cabello, para
blanquear la piel, preparaciones para limpiar,
pulir, desengrasar y raspar, jabones no
medicinales, articulos y productos de
perfumeria, cremas corporales, faciales vy
para el cabello, shampoo, talco, jabén no
medicinal, agua de colonia; aceites
esenciales, cosméticos y preparaciones
cosméticas, lociones para el cabello,
dentifrico, no medicinal, detergentes y
productos de limpieza, productos de tocador
y cosmética que no sean medicinales, de la
clase 3.

Signos de estructura similar posible confusidn a los consumidores

La sentencia del INAPI de fecha veinticinco de octubre del afio dos mil veintitrés,

rechazd de oficio el signo solicitado, fundamentado en la letra h) del articulo 20 de la Ley

de Propiedad Industrial, por considerar las semejanzas graficas y fonéticas determinantes

de los signos y las que se presten para inducir en confusién.
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Apela la peticionaria, fundamentandose en que existen suficientes diferencias
entre las marcas en conflicto, las cuales pueden ser apreciadas facilmente por el publico
consumidor.

El TDPI, por sentencia pronunciada con fecha trece de diciembre del afio dos mil
veintitrés, confirma el fallo en alzada, estimando que entre los signos en pugna,
“WERKLIN” vs. “VERCLIN3”, se advierten semejanzas especialmente fonéticas, puesto
gue se trata de conjuntos constituidos de la misma forma, adicionando la estrecha
relacion de cobertura lleva a concluir que el otorgamiento de la solicitud representard
riesgo de confusion para los consumidores.

En contra de lo resuelto no se presentd recurso de casacién, quedando la causa
ejecutoriada.

GCG ROL TDPI N° 1911-2023
MAQ-CIM-AAP
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TECNOLOGIAS GLOBALES DE IMPACTO GLOBAL

Observacién de fondo: articulos 19y 20, letras e) y f) de la Ley N° 19.039

Marca solicitada

Solicitud N° 1.527.971
Solicitante: Universidad de Chile
Marca denominativa:

TECNOLOGIAS GLOBALES DE IMPACTO GLOBAL

Clase 35: Servicios de consultoria de negocios; publicidad a través de todos los medios de
comunicacion; estudios de mercado; estudios de viabilidad de negocios; estudios de
investigacion de mercado; consultoria de gestion industrial.

Clase 41: Organizacién de seminarios, conferencias, simposios; organizacion de cursos de
capacitacién en instituciones educacionales; organizacién de talleres profesionales y

cursos de capacitacidn; organizacion y direccidon de conferencias.
Clase 42: Investigaciones cientificas y tecnoldgicas; consultoria tecnolégica.

Clase 45: Consultoria en derecho de propiedad industrial y derechos de autor; consultoria

relacionada con la concesidn de licencias de propiedad industrial y derecho de autor.

Condiciones para declarar marca distintiva por uso

La resolucion de INAPI de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés rechazé
de oficio el signo solicitado, fundamentada en las letras e) y f) del articulo 20 de la Ley
del ramo, por construirse en base a los conjuntos que indican de manera directa al
publico consumidor acerca de una presunta caracteristica, aplicacion y/o destinacion de
los servicios, induciendo al mismo tiempo a error en relacién al ambito de proteccidn que
no se refiera o no se relacione a las tecnologias de la denominacién pedida.

La peticionaria apela indica que la Universidad de Chile el 2018 lanzé un proyecto
de internacionalizacién en innovacién y desarrollo auspiciado por Corfo y Santibu,
“marketplace” mas destacadas en gestidn de Propiedad Intelectual. Sefiala que el signo
debe ser apreciado en su conjunto, y como tal tiene caracter evocativo. Sefiala que el
signo ha sido usado en el comercio nacional para distinguir los servicios requeridos.
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Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha veinticuatro de enero
del afio dos mil veinticuatro, se confirma la resolucidn apelada, en lo que dice relacién a
la letra e) y, se revoca la letra f), ambos del articulo 20 de la ley del ramo.

Respecto de la letra e), sefala la marca se encuentra incursa en la causal de
irregistrabilidad en comento, al estar conformada por expresiones que son de dominio
publico. En efecto, el elemento dominante es “TECNOLOGIAS” siendo sus complementos
solo palabras descriptivas respecto del concepto principal.

En relacién al uso previo la sentencia seiiala que para que una marca genérica
devengue en distintiva se requiere de un conjunto de acciones de mercado, como su
publicidad; antecedentes que dan cuenta de la comercializacidon de la marca, a través de
facturas emitidas con referencia al tiempo durante el cual ese uso se ha manifestado, su
extension, todo lo cual debe dar cuenta de una vinculacién de la expresién con un Unico
origen empresarial, lo que no se encuentra acreditado respecto de la denominacién cuyo
registro se solicita.

La sentencia no fue recurrida de casacion.

PFP/MAF ROL TDPI N° 000022-2024
CIM-AAP-PFR
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PIERRE CARDIN

Observacién de fondo: articulos 19 y 20, letra h) de la Ley N° 19.039

Marca solicitada Fundamento observacion de fondo
Solicitud N°  1.526.721 Articulos 19 y 20 letra h) de la Ley de
Solicitante: SOCIETE DE GESTION PIERRE | Propiedad Industrial.
CARDIN Registro N° 906.015
Marca denominativa: Marca denominativa:
PIERRE CARDIN CARDIN

Clase 9: Gafas; cadenas para gafas; estuches | Clase 9: Lentes, quevedos, anteojos y lentes para
para gafas; anteojos (ptica); gafas 3D; gafas el sol, lentes épticos, monturas para gafas.
de sol; monturas de gafas.

Marca famosa y notoria

Criterio de diferenciacion de los nombres

La sentencia del INAPI, de fecha veintiséis de octubre del afio dos mil veintitrés
rechazé de oficio el signo solicitado fundamentado en la letra h) del articulo 20 de la Ley
de Propiedad Industrial, por considerar que las marcas eran semejantes, lo que
provocaria confusién en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Apela la peticionaria, fundamenta su recurso en el hecho que la marca fue creada
por el diseflador Pietro Constante Cardin en 1950. Sefiala que sus disefios adelantados a
su época lo hicieron conocida durante los afios sesenta, siendo la primera marca en lanzar
una coleccidon de moda unisex, en los anos setenta.

El fallo de segunda instancia, de veinte de diciembre del afio dos mil veintitrés,
revoca la resolucién de primera instancia, al estimar que mas alla del origen del signo y
lo destacado del mismo, que permite una clara diferenciacién en el mercado, al ser el
signo pedido un nombre propio, en esta caso un nombre y un apellido que identifica
claramente a una persona determinada, se trata de una marca que gozara de una fuerza
distintiva propia, que no se confundira con un registro previo como el referido para la
observacion de oficio.

En este sentido, discurre el sentenciador y procede a aplicar el criterio de los
nombres sefalando que “CARDIN” que es un apellido, no es semejante en grado de poder
generar confusién entre los consumidores, a “PIERRE CARDIN”, que es el nombre de un
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destacado disefiador de moda francés de origen italiano, que por lo demas ha registrado
su nombre como marca comercial para vestuario y productos de moda ampliamente en
distintos paises del mundo.

PFP/MAF ROL TDPI N° 001915-2023
CIM-AAP-PFR
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MARCA DE POSICION

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

Marca solicitada

Solicitud N° 1504512
Solicitante: Vans, Inc.
Marca de Posicion:

Clase 25: Calzado.

Marca de posicion

Distintividad por combinacion de disefio y ubicacion

La sentencia del INAPI de fecha veinte de octubre del afio dos mil veintitrés,
rechazé de oficio el signo solicitado, fundamentada en la letra e) del articulo 20 de la Ley
de Propiedad Industrial. Se establece que la marca de posicién encuentra su distintividad
en la ubicacion habitual de un determinado elemento caracteristico, de forma que esa
ubicacién debe ser suficientemente Illamativa e individualizadora, permitiendo al
consumidor identificar el origen empresarial por el lugar especifico donde se ubica el
signo.

De este modo, para el resolutor de la instancia la falta de distintividad del signo
pedido recae en la configuracién del mismo, es decir, teniendo en cuenta sus elementos
en conjunto, puesto que a pesar de que pretende reivindicar la ubicacién o posicion de
una secuencia de cuadros en un calzado situandola en la porcién ubicada en el borde de
la suela, tal accién no le permite al consumidor contar con los elementos de juicio
necesarios para individualizarlo en el mercado y atribuirle su respectivo origen
empresarial.
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La peticionaria apela sefialando que la figura del tablero de damas goza de fama
y notoriedad, lo cual ha sido reconocido por INAPI, en sentencia de 25 de febrero de
2019, en relacidn con la oposicidon deducida por la peticionaria en contra de la solicitud
N°1.277.124.

El Tribunal con fecha veinte de diciembre del afio dos mil veintitrés revoco la
resolucién apelada, estimando que la marca de posicion pedida contaba con la
distintividad necesaria, dada por la combinaciéon derivada del peculiar disefio de
cuadriculado en dos tonalidades, claro/oscuro, posicionado en un lugar especifico de la
zapatilla.

PFP ROL TDPI N° 001898-2023
CIM-AAP- PFR
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Il. Demandas de oposicion

Z0A

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

Marca solicitada Fundamento oposicion
Solicitud N° 1411587 Articulos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de
Solicitante: INVERSIONES OTTONE Propiedad Industrial.
LIMITADA
Marca denominativa: Oponente: CLAUDIO BURGOS SEPULVEDA
Solicitud N°1404092
ZOA ZOA ENERGY DRINK
Clase 32: Bebidas energéticas. Clase 32.
Valoracion de la prueba
Prueba de creacion

El oponente argumenta que entre el signo pedido y su marca existen similitudes
graficas y fonéticas, por cuanto la expresidon “ZOA” resulta idéntica a la marca creada y
solicitada con anterioridad, que ademds es solicitada para distinguir productos
totalmente idénticos.

La sentencia del INAPI de fecha treinta y uno de agosto del afio dos mil veintitrés,
acoge la demanda de oposicion y rechaza de oficio el signo pedido, al estimar que los
signos en discusion concuerdan exactamente en la locucién ZOA, sin que la marca
solicitada posea algun otro elemento que permita diferenciar una marca de otra, sino
que por el contrario, el publico especulard que es una derivacidn de la marca del actor o
gue tienen un mismo origen empresarial

Dicha sentencia fue apelada por la solicitante, quien en su recurso sefiala que
existen diferencias graficas y fonéticas entre las marcas en pugna, ademds que ésta goza
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de fama y notoriedad en el extranjero siendo titular de la marca ZOA en distintas
jurisdicciones, por lo cual no existe riesgo de confusion o engafio entre el publico
consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha dos de
noviembre del afio dos mil veintitrés se revoca la sentencia, por estimar que con la
prueba acompafiada por el peticionario era suficiente para acreditar ser el auténtico
creador del signo “ZOA”, ademds de su uso abundante en el mercado, por lo cual
concluye que, el solicitante posee un mejor derecho para registrarlo, sin que induzca en
confusion, error o engafio a los consumidores, respecto al verdadero origen empresarial
de los productos a distinguir en clase 32.

Acordada con el voto en contrario del Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz, quien
estuvo por confirmar el fallo en alzada. Como primer andlisis, sostiene que “la litis se
traba entre las alegaciones del demandante y el demando vy si bien el Juez conoce el
derecho, la oponente Unicamente ha accionado en virtud de las letras f) y h) del articulo
20 de la ley del ramo”. Asi, el pronunciarse respecto a estas causales pasa por un
problema de prioridad, porque el signo fundante de la oposicidon es anterior al requerido.
De esta forma, la prioridad es de la solicitud previa y corresponde otorgarle el amparo
marcario que la ley le reconoce y como consecuencia, acoger la oposicion, tal como lo
hizo la sentencia del grado.

Agrega que la prueba de fama y notoriedad no asiste a la peticién del apelante,
porque el articulo 19 letra h), requiere que ésta sea a nivel nacional.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casacién quedando firme la
sentencia.

GCG ROL TDPI N° 1594-2023
MAQ-CIM-PFR
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INALOG

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

Marca solicitada

Fundamento oposicion

Solicitud N° 1433501

Solicitante: INGENIERIA, CONTROL DE
GESTION Y LOGISTICA SPA

Marca denominativa:

INALOG

Clase 35: Importacion; exportacién; compra
y venta (comercializacién) al por mayor, al
detalle y a través de catdlogos fisicos o
digitales de todo tipo de articulos
mercaderias, materiales, equipos,
herramientas y materias primas para la
ejecucion de proyectos industriales,
distribuidores automaticos, productos de las
clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 6, clase
7, clase 8, clase 9, clase 11, clase 17, clase 19,
clase 20, clase 22, clase 24, clase 27;
servicios de informacidon comercial, asesoria
comercial sobre negocios.

Articulos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de
Propiedad Industrial.

Oponente: ILASA SPA
Registro N°1171548

INLO

Clase 35: Informacién estadistica en materia
de bodegaje de mercaderias; servicios de
tratamiento, sistematizacién y compilacion
de datos en general; servicios de asesoria,
consultoria en gestibn de negocios
comerciales; venta al por mayor y detalle de
toda clase de productos y articulos;
importacion, exportacion, representaciéon y
comercializacién de toda clase de productos
y articulos; venta por catdlogo, internet y
telefénica de toda clase de productos,
articulos y servicios; promocion de ventas;
gestion de negocios comerciales;
administracion comercial; trabajos de
oficina; alquiler de maquinas y aparatos de
oficina; asistencia en la direccion de
negocios; organizacion de ferias, eventos y
exposiciones con fines comerciales o
publicitarios; asesorias comerciales;
publicidad, marketing y relaciones publicas.

Diferencia de signos por variacion de letra
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El oponente argumenta que entre el signo pedido y su marca existen similitudes
graficas y fonéticas, toda vez que graficamente la palabra “INALOG” sdlo se diferencia
con la incorporacion de la segunda letra “A” en el signo INLOG, ademas fonéticamente
“INLOG” e “INALOG”, suenan muy similares.

La sentencia del INAPI, de fecha veintisiete de septiembre del afio dos mil
veintitrés, acoge la demanda de oposicion y rechaza de oficio el signo pedido, al estimar
gue los signos en pugna coinciden exactamente en los elementos IN y LOG, sin que la
incorporacion en la marca pedida de una letra A adicional permita distinguir una marca
de otra.

Dicha sentencia fue apelada por la solicitante, quien en su recurso sefiala que
existen diferencias graficas y fonéticas entre las marcas en pugna, por tanto, no existe
riesgo de confusion o engaiio entre el publico consumidor.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha nueve de
noviembre del afo dos mil veintitrés revoca la resolucidn, por estimar que entre
“INALOG” versus “INLOG”, aunque existe un unico caracter de diferencia, el hecho que
se compongan por dos silabas, en que la primera de ellas “IN” se altera sustancialmente
al agregar la “A” que identifica al signo que requiere registro, de esta forma, la primera
silaba de la solicitud “INA” aporta diferenciaciones a “INALOG” permitiendo identificarlo
del previo “INLOG”, pudiendo coexistir ambos sin inducir en confusidn.

Acordada con el voto en contrario de la Ministra Sra. Carmen Iglesias Mufoz,
quien estuvo por confirmar el fallo en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casacién, el cual fue desestimado
por la Excma. Corte, quedando firme la sentencia y manteniéndose la vigencia del
registro marcario impugnado.

GCG ROL TDPI N° 1742-2023
ROL C.S. N° 250681-23
MAQ-CIM-AAP



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 1 - Marzo 202426

FUENTE DE SODA ALEMANA

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

Marca solicitada Fundamento oposicion
Solicitud N° 1349529 Articulos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de
Solicitante: INVERSIONES OTTONE LIMITADA Propiedad Industrial.
Marca denominativa: Oponente: SOCIEDAD REGIONAL
COMERCIAL LIMITADA
FUENTE DE SODA ALEMANA Registros N°866710, 943249 (caducado),

1190366, 1190365 y 1233781
Clases 9, 16, 35, 39 y 43.
FUENTE ALEMANA

Para Establecimiento comercial para la
compray venta de productos de las clases
29, 30,32y 33 enla 8° Region, ademas de
servicios de clases 35, 39y 43.

Solicitante es titular de una marca semejante a la requerida en autos para similar
cobertura

El oponente argumenta que el signo solicitado incorpora integramente al
previamente registrado FUENTE ALEMANA considerando ademas que la inclusion de la
expresion DE SODA, al medio del signo, aumenta las similitudes con la marca registrada
ya que los servicios que ofrece es precisamente fuente de soda, de la clase 43. Ademas,
argumenta que su marca goza de prestigio y posicionamiento en el mercado.

La sentencia del INAPI, de fecha veintinueve de agosto del afio dos mil veintitrés,
acoge parcialmente la demanda de oposicién y rechaza la solicitud respecto de las clases
35y 39. Igualmente, rechaza de oficio la solicitud para la misma cobertura como también
la clase 16; y, concede a registro el signo requerido sélo para clases 9y 43. El resolutor
de primera instancia sefiala que al efectuar la comparacién grafica entre el signo
solicitado y las demas marcas se aprecia que coinciden idénticamente en la expresién
FUENTE y ALEMANA, sin que la adicién del complemento DE SODA en la marca pedida,
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resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomia
propio. Asimismo, de otorgar la marca pedida inducird a error o engaiio al publico
consumidor.

La sentencia de INAPI fue apelada por ambas partes.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de
diciembre del afio dos mil veintitrés revoca parcialmente la sentencia, negando en
definitiva a registro el signo pedido sélo para los productos de clase 16.

Al efecto, revoca el fallo de primera instancia, indicando que el solicitante de
autos ya era titular de la marca FUENTE ALEMANA para las clases 29, 30, 31, 32,33y 43,
por lo que no se ve inconveniente en conceder la marca requerida para distinguir los
servicios pedidos en las clases 35, 39 y 43.

En lo que se refiere a la observacién de fondo con relaciéon al registro N°897.181,
marca FUENTE ALEMANA, clase 16, se confirma la sentencia en alzada ya que al cotejar
la marca solicitada FUENTE DE SODA ALEMANA con ésta, se observan semejanzas graficas
y fonéticas determinantes en las expresiones “FUENTE” y “ALEMANA”, sin que el
elemento “de soda”, sea suficiente para otorgarle una diferenciacién e individualidad
propia, lo que producird confusidn, error o engafio en el publico consumidor.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casaciéon quedando firme la
sentencia.

GCG ROL TDPI N° 1624-2023
CIM-AAP-PFR



BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 1 - Marzo 202428

1. Demandas de Nulidad
ARM

Demanda: Articulos 19, 20 letras f), g), h) inciso primero y segundo, k), 26 y 27 de la Ley N°
19.039 y articulo 10 bis del Convenio de Paris.

Marca registrada Fundamento demanda de nulidad
Registro N° 1276486 Articulos 19 y 20 Letras f), g), h) inciso
Titular: José Manuel Valderrama Linares | primero y segundo, k), 26 y 27 de la Ley N°
Marca mixta: 19.039

Demandante: ARM SERVICES S.A
ARM7 | .QI [

Clase 36: Informacion y consultoria en | Clases: 16,35, 41,42,y 45
materia de seguros.

Coexistencia pacifica por diferencia de campos operativos

La demandante sefala que es una sociedad argentina que ha extendido sus
operaciones por intermedio de la sociedad chilena constituida bajo la razén social ARM
Services Chile S.A., la cual es la primera que ha abierto operaciones en Chile para la
prestacion de servicios de gerenciamiento de riesgos para la industria de transporte,
logistica y distribucién y de seguros. Sostiene que la demandada ofrece similares o
idénticos servicios que, prestados con anterioridad por el actor, por lo tanto, claramente
confunden y afectan la competencia leal y la ética mercantil en el mercado.




BOLETIN DE JURISPRUDENCIA N° 1 - Marzo 202429

La sentencia de INAPI de fecha once de agosto del aifio dos mil veintitrés procede
a rechazar la demanda de nulidad. En primer lugar, desestima la causal fundada en el
articulo 20 letra h) inciso 1° de la ley 19.039, debido a que los signos presentan coberturas
diferentes y no relacionadas sin que exista riesgo de confusion entre el publico. Respecto
alacausal de laletra h)inciso 2°, indica que el demandante no acompaié documentacién
capaz de acreditar el uso previo en el mercado nacional de su marca para distinguir
servicios de seguros. Asimismo, se rechaza la causal de la letra k) del articulo 20 de la Ley
N° 19.039, puesto que la probanza acompafada en autos no es suficiente para acreditar
los presupuestos contemplados en esta causal de irregistrabilidad. Igualmente, la letra g)
inciso 1° se rechaza, ya que no ha sido posible acreditar la concurrencia de dicha.
Finalmente, se rechaza también la demanda basada en la letra f) del articulo 20 de la Ley
N° 19.039, ya que no se advierte cdmo el signo registrado de la demandada podria ser
inductivo a error o confusién en los consumidores.

El fallo de alzada de fecha seis de diciembre del afio dos mil veintitrés confirma la
sentencia apelada sefialando, que se encuentran de acuerdo con lo razonado por el
sentenciador de primer grado, haciendo hincapié en que aplicé correctamente el
principio de especialidad de marcaria ya que las coberturas de los signos en conflicto son
diferentes y no relacionadas, las cuales difieren en los medios de comercializacién sin que
exista relacién con los productos y servicios que distinguen ambas marcas.
Efectivamente, la marca impugnada, seiala, ARM, se refiere solo a servicios de la clase
36y las del demandante, RM, a productos y servicios de las clases 16, 35, 41, 42 y 45. Asi,
los campos operativos de los registros del demandante son tan amplios, respecto a la
especifica cobertura del signo demandado, que no es posible establecer conexién alguna,
por lo que no producira confusién error o engafio en los consumidores y usuarios.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casacidon quedando firme la
sentencia manteniéndose la vigencia del registro impugnado.

GCG ROL TDPI N° 1538-2023
MAQ-CIM-PFR
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CAPITALIZARME BY LECAROS GROUP

Demanda: Articulos 19, 20 letras f) y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039 y articulo 10 bis del
Convenio de Paris,

Marca registrada

Fundamento demanda de nulidad

Registro N° 1190337

Titular: INMOBILIARIA E INVERSIONES
DONA NOEMI LTDA

Marca denominativa:

Capitalizarme By Lecaros Group

Clase 36: Seguros; operaciones
financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios; servicios de
inversién de capital; constitucién,
inversién y administracion de capitales y
de fondos; actividades bancarias;
administracion de bienes inmuebles;
arrendamiento con opcidon de compra
[leasing]; arrendamiento de bienes
inmuebles; andlisis financiero; descuento
de facturas [factoraje]; tasaciones
inmobiliarias. Servicios de asesoria,
informacién y consultoria relacionados
con todos los servicios anteriormente
mencionados.

Articulos 19 y 20 Letras f) y k), 26 y 27 de la
Ley N° 19.039
Demandante: CAPITALIZARME SPA.

Prueba de creacién y uso de un término que forma parte de la marca impugnada

La demandante sostiene que la marca impugnada es grafica y fonéticamente

confundible con el signo que cred CAPITALIZARME que usa con anterioridad en Chile, al

que le ha dado fama y notoriedad en el mercado nacional, sumado a que amparan
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coberturas relacionadas, que van dirigidas al mismo publico y cuya comercializacién se
efectla por los mismos canales, de mantener la vigencia del registro se inducird en
errores o confusiones al publico usuario de los servicios. Ademas, indica que la marca
impugnada fue obtenida de mala fe por una persona distinta de su “verdadero creador”,
lo cual corresponde a un actuar contrario a los principios de competencia leal y ética
mercantil.

La sentencia de INAPI de fecha diez de mayo del afio dos mil veintitrés acoge la
demanda de nulidad, puesto que de documentacién acompanada se acredita una
creacién y uso previo por parte de la actora y ademas al analizar los signos en conflicto
se aprecia que éstos presentan semejanzas graficas y fonéticas determinantes, ya que
ambos comparten la voz CAPITALIZARME, la que no es una palabra de nuestro idioma
aun cuando se construye a partir de “capitalizar”, Unico elemento y principal en ambos
signos, sin que la adicion en la marca impugnada de BY LECAROS GROUP, resulte
suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomia propio.

Asimismo, al ponderar la prueba acompanada en autos, considera que ésta es
suficiente para tener por acreditada la causal de irregistrabilidad de la letra k), ya que se
demuestra que la demandada estaba al corriente que la expresion CAPITALIZARME ya
habia sido creada por el demandante en el afio 2013, para distinguir una plataforma
electrénica de inversién inmobiliaria, desde mucho antes que presentara la solicitud del
registro objetado y que el demandante ha continuado usando en el mercado alcanzando
a ser una marca posicionada en el mercado de las inversiones inmobiliarias.

El fallo de alzada de fecha tres de octubre del afio dos mil veintitrés confirma la
sentencia apelada, argumentando principalmente que de los antecedentes
acompafiados por el actor, era posible corroborar que en una fecha anterior a la solicitud
y registro de la marca que se impugna, fue efectivamente el actor el primer usuario de la
marca CAPITALIZARME, por lo cual era posible determinar que éste habia sido el creador
y adoptante de dicho signo para amparar los servicios protegidos por la marca del
demandado.

Para el resolutor era evidente concluir que el demandado al solicitar el registro de
la marca CAPITALIZARME BY LECAROS GROUP, ya conocia la existencia de la marca
CAPITALIZARME, que ya habia sido utilizada y registrada con el nombre de dominio
capitalizarme.com por el demandante con fecha 24 de abril de 2013.

En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casacién, el cual fue desestimado
por la Excma. Corte, quedando firme la sentencia manteniéndose la vigencia del registro
marcario impugnado.
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GCG ROL TDPI N° 1019-2023
ROL C.S. N° 241144-23
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AXIS

Demanda: Articulos 19, 20 letras e) y f), 26 y 27 de la Ley N° 19.039 y articulo 10 bis del
Convenio de Paris,

Marca registrada

Fundamento demanda de nulidad

Registro N° 958651
Titular: SCOTT SPORTS SA
Marca denominativa:

AXIS

Clase 12: Bicicletas, marcos de bicicletas y
componentes tales como amortiguadores,
manubrios, sillines y palanca de control.
Clase 28: Bicicletas para deportes en forma
de aparatos para el entrenamiento fisico;
bicicletas estaticas de ejercicio; partes de
bicicletas para deportes en forma de
aparatos para el entrenamiento fisico y
bicicletas estaticas de ejercicio.

Articulos 19y 20 Letras e) y f), 26 y 27 de la
Ley N° 19.039

Demandante: Importadora y Exportadora
Axizz Limitada.

Inscripciéon de un vocablo genérico en idioma extranjero

Mala fe para superar la prescripcién marcaria

La demandante argumenta que el término AXIS es una palabra de origen inglés

que significa EJE en espaiiol, por lo tanto, no relne per se las caracteristicas, cualidades

y requisitos como para constituirse en marca comercial, en la clase pedida.

La parte demandada opone excepcidn de prescripcion, ya que la demanda se

notificd con fecha 28 de mayo de 2021 y el registro impugnado data del 13 de agosto de

2012.

La sentencia de INAPI de fecha veintisiete de septiembre del afio dos mil veintitrés

acoge la excepcion de prescripcion de la accidén de nulidad, indicando que entre la fecha
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de concesién de la marca AXIS, el 13 de agosto de 2012, y la fecha en que se notificé
tacitamente la demanda, 12 de julio de 2021, transcurrié el plazo de 5 afios establecido
en el sefalado articulo 27 de la Ley N° 19.039.

Asimismo, al analizar si se registrd la marca AXIS de mala fe, requisito que habria
habilitado para rechazar la prescripcion, el fallo sefiala que el actor no logra acreditar que
el demandado, al momento de solicitar y registrar para si la marca impugnada, se
encontraba de mala fe, ya que la documentacidon acompafiada para acreditar ésta, sélo
dice relacién a traducciones al espafiol del término AXIS.

A mayor abundamiento, el sentenciador indica que el demandado ya es titular de
la marca AXIS en el extranjero, desde el aino 2011, para las clases 12 y 28, razén por la
cual el registro de la marca impugnada corresponde a un acto que pretende ampliar o
extender su proteccidén marcaria ya existente a su favor en el extranjero.

El fallo de alzada de fecha diecinueve de diciembre del afio dos mil veintitrés
confirma la sentencia apelada, haciendo presente que la proteccion marcaria de un
vocablo en un idioma extranjero, no es facilmente identificable por el pudblico medio, y
por si mismo no se considera un acto contrario a la buena fe, aun cuando el significado
pueda concernir a una pieza de los productos que protege, como sucede con eje y
bicicleta, por lo tanto, para exponer un acto contrario a la buena fe era indispensable
alguna prueba al respecto, lo que no ha sucedido.

En contra de lo resuelto se interpuso recurso de casacién, el cual fue desestimado
por la Excma. Corte, quedando firme la sentencia y manteniéndose la vigencia del
registro marcario impugnado.

GCG ROL TDPI N° 1868-2023
MAQ-AAP-PFR
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V. Otros recursos

CE

Marca solicitada

Solicitud N°  1.468.771
Solicitante: Komatsu Ltd.
Marca mixta:

Verdadero recurso de hecho

TDPI declara admisible recurso

Abandono de procedimiento

La peticionaria de autos solicitd el registro marcario de la referencia siendo la
solicitud objeto de observaciones de forma bajo apercibimiento de abandono. Al no
haberse contestado la observacién en su oportunidad y en la forma solicitada, se hizo
efectivo el apercibimiento, declarandose el abandono de la solicitud.

Respecto de esta resolucidn se interpuso un recurso de reposicion y en subsidio
recurso jerarquico, desestimandose la reposicion y el recurso jerarquico el cual es
recurrido, via apelacién. Analizada la admisibilidad de este recurso, Inapi lo declara
inadmisible atendida la naturaleza de la resolucién recurrida.

Es asi como la peticionaria recurre de hecho para que se declare admisible el
recurso. Arguye en su recurso que la apelacién es procedente en conformidad al articulo
17 bis Bde laley 19.039, toda vez que la norma hace expresamente procedente el recurso
de apelacién "en contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Director
Nacional" sin distinguir del tipo de resolucién de que se trate.

En su informe Inapi sefiala que al conocer del recurso jerarquico la Sra. Directora
Nacional actia en conformidad a los articulos 15 y 59 de la Ley 19.880, produciéndose —
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con su decisién- el agotamiento de las vias de impugnacion previstas en el ordenamiento
juridico para el acto administrativo en cuestién, por lo que, la admisién a tramitacion del
recurso de apelacién constituiria una actuaciéon al margen de la ley, toda vez que la
mencionada ley supletoria no contempla el recurso de apelacién como una herramienta
de impugnacién adicional.

Luego de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha acoge
el recurso de hecho.

En el razonamiento del Tribunal, se tiene presente la dualidad de procedimientos
concurrentes en la materia. El primero administrativo (recurso jerarquico Ley N° 19.880)
y el segundo judicial (Ley N° 19.039).

El Tribunal, concluye que el procedimiento a aplicar es el contemplados en la Ley
N° 19.039, y, por lo tanto, corresponde acoger el recurso de hecho, toda vez que la
normativa en comento, en su art. 17 bis B, dispone: “en contra de las resoluciones
dictadas en primera instancia por el Director Nacional, haya o no mediada oposicidn,
procederd el recurso de apelacion”, sin distinguir la naturaleza de la resolucién.

PFP ROL TDPI N° 001309-2023
MAQ-CIM-AAP



